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YRKANDEN M.M.

Telia Company AB (Telia) har yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen ska avsla
LOCAL.FR:s (Local) invdandning och dndra PRV:s beslut att upphdva varumérkes-
registreringen nr 545426 LOCALL.

Telia har vidare begért att Patent- och marknadséverdomstolen ska vilandeforklara
arendet i avvaktan pa slutgiltigt avgdrande avseende den ansokan om upphidvande av

EU-registrering nr 11906435 LOCAL (figur) som Telia gjort vid EUIPO.

Local har motsatt sig att drendet vilandeforklaras och att Patent- och marknadsdom-

stolens beslut dndras.

GRUNDER M.M.

Parterna har 1 sjdlva saken aberopat samma omsténdigheter till grund for talan som 1
Patent- och marknadsdomstolen samt hir utvecklat sin talan pa 1 huvudsak samma sétt

som dar.

Till stod for att drendet bor vilandeforklaras har Telia sammanfattningsvis anfort folj-
ande. Telia har ansokt om hdavning av Locals EU-registrering nr 11906435. Grunden
for ansokan dr att market inte uppfyller bruksplikten i artikel 18 1 Europaparlamentets
och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken (EU:s
varumérkesforordning). Det vore oskaligt att upphdva Telias registrering baserat pa en
registrering som inte uppfyller bruksplikten och som kan komma att helt eller delvis
hévas. EUIPO har 1 beslut av den 3 maj 2021 hiavt Locals EU-registrering pa grund av
bristande anvindning avseende klass 38 i dess helhet, dvs. den klass som utgjort hinder
for Telias registrering, samt dven avseende vissa andra klasser. Forutsatt att beslutet
inte 0verklagas vinner det laga kraft efter besvirsfristens utgang den 3 juli 2021. Det

kommer d4 inte lingre finnas nadgon grund for invdndningen.



Sid 3
SVEA HOVRATT BESLUT PMOA 7809-20
Patent- och marknadsGverdomstolen

Till bemdtande av vad Telia anfort i fragan om vilandeforklaring och till ytterligare
stod for att hinder for Telias registrering foreligger har Local anfort sammanfattnings-
vis foljande. Det ar forhdllandena vid tidpunkten d& Telia l1imnade in ansokan om
registrering som &r relevanta. Ansdkan limnades in den 15 november 2017. Registrer-
ingsdag for Locals EU-varumaérke dr den 12 november 2013. Det innebér att tidsrym-
den mellan dagen for den svenska ans6kningen och registreringsdagen for EU-varu-
maérket dr kortare 4n fem &r. Telia hade alltsé inte med framgang kunnat begira att
Local enligt bestammelsen 1 2 kap. 30 § varumérkeslagen (2010:1877) skulle till-
handahalla bevisning om anvindning av EU-varumaérket eftersom Locals réttighet inte
var foremal for nagot anvandningstvang vid tidpunkten for Telias ansdkan. Yrkandet
om vilandeforklaring ska darfor limnas utan avseende. Under alla forhdllanden var
PRV:s foreskrifter och bestimmelsen 1 2 kap. 30 § varumérkeslagen inte géllande vid
tidpunkten for Locals invindning hos PRV eftersom dessa bestammelser tridde i kraft
forst den 1 januari 2019. EUIPO:s beslut den 3 maj 2021 har dnnu inte vunnit laga
kraft, varfor Locals EU-varumaérke alltjamt bestér 1 ofordndrad form, for samtliga varor
och tjinster, inbegripet tjinsterna i klass 38. Aven om beddmningen skulle géras med
utgangspunkt i den begrdnsade tjansteforteckning som foljer av EUIPO:s beslut, utgor
Locals EU-varumirke under alla forhallanden hinder mot Telias registrering eftersom
de motstaende mérkena omfattar tjinster av liknande slag och eftersom det rader

betydande mérkeslikhet.

SKALEN FOR BESLUTET

Fragorna i mélet

Patent- och marknadséverdomstolen kommer inledningsvis att ta stédllning till Telias
begiran att drendet ska vilandeforklaras i avvaktan pa att frdgan om upphdvande av
Locals EU-varumirke slutligt har avgjorts vid EUIPO. For det fall Patent- och
marknadsdverdomstolen kommer fram till att det inte finns skél for vilandeforklaring
kommer domstolen att prova drendet i sak och ta stéllning till frigan om det foreligger

en risk for att Telias méarke forviaxlas med Locals EU-varumirke.
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Riittsliga utgiangspunkter

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumarkeslagen far ett varumérke inte registreras om
det &r identiskt med eller liknar ett dldre varukidnnetecken for varor eller tjanster av
samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvédxling, inbegripet risken for att
anviandningen av varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan
den som anvinder varumérket och innehavaren av varukidnnetecknet. Med ett varu-
kdnnetecken avses enligt 2 kap. 8 § andra stycket varuméirkeslagen bl.a. ett EU-varu-

mirke (se punkt 4).

Om en invindning mot registreringen av ett varuméirke grundas pa ett dldre EU-
varumarke, for vilket registreringsforfarandet avslutats mer én fem ar fore ingivnings-
dagen eller prioritetsdagen for det yngre market, far registreringen av det yngre mérket
enligt 2 kap. 30 § varumérkeslagen hdvas endast om EU-varumaérket har tagits i verk-
ligt bruk for de varor eller tjanster som ligger till grund for invindningen, pa det sitt
som avses 1 artikel 18 1 EU:s varumirkesforordning, inom de fem senaste aren fore
ingivningsdagen eller prioritetsdagen for det yngre varumérket. Bestimmelsen innebér
alltsa att det finns en mojlighet for innehavaren av det yngre varumaérket att som
forsvar 1 ett invdndningsforfarande aberopa bristande anvdndning av det dldre

varumarket.

Bestdmmelsen i 2 kap. 30 § varumirkeslagen, som genomfor artikel 44 12015 ars
varumarkesdirektiv, infordes genom SFS 2018:1652 och trddde i kraft den 1 januari
2019 men ska enligt dvergangsbestammelserna tillimpas dven péd ansdokningar som har
gjorts fore ikrafttrddandet. Patent- och marknadsdverdomstolen konstaterar att fragan
om det dldre varumérket uppfyller kravet pa verkligt bruk i den situation som avses 1
bestdmmelsen provas som en prejudiciell frdga och ddrmed utgor ett undantag fran
huvudregeln att ensamrétten till ett registrerat varuméarke bestdr och har verkan sa

lange registreringen éar i kraft.

Om det for provningen av ett mél dr av synnerlig vikt att en frdga som ar foremal for

annan ratteging eller behandling i annan ordning forst avgors, far domstolen enligt
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32 kap. 5 § rittegangsbalken besluta att malet ska vilandeforklaras i avvaktan pd att
hindret undanr6js. Bestimmelsen dr analogt tillimplig for drenden som handldggs

enligt lagen (1996:242) om domstolsirenden (se NJA 2010 s. 609).

Patent- och marknadséverdomstolens bedomning

Frdgan om det finns skdl for vilandeforklaring

Som framgéar av Patent- och marknadsoverdomstolens redogorelse for de rittsliga ut-
gangspunkterna, ska den nu géllande bestimmelsen i 2 kap. 30 § varumérkeslagen till-
lampas dven pd ansokningar som har gjorts fore ikrafttradandet av bestimmelsen den

1 januari 2019. Bestdmmelsen skulle dédrfor i och for sig kunna tillimpas 1 det nu aktu-
ella drendet. Av utredningen 1 drendet har emellertid framkommit att registreringen av
Locals EU-varumérke gjordes den 12 november 2013. Det innebér att vid tidpunkten
for Telias ansdkan till PRV den 15 november 2017 hade det dnnu inte forflutit mer dn
fem ar sedan fragan om registrering av Locals EU-varumirke blev slutligt avgjord.
Bestdmmelsen ar alltsé inte tillimplig 1 den nu aktuella situationen och det kan ddrmed
inte bli aktuellt med en prejudiciell provning av fragan om det dldre varumérket upp-

fyller kravet pa verkligt bruk inom ramen for detta drende.

Fragan dr da om det dr av synnerlig vikt for provningen av detta drende att fragan om
hiavning av Locals EU-varumérke pa grund av bristande anvindning forst avgors

slutgiltigt vid EUIPO.

Beslutet fran EUIPO:s annulleringsenhet den 3 maj 2021 att delvis upphdva Locals
rittigheter avseende registreringen av EU-varumérket nr 11906435 far enligt bestimm-
elsen 1 artikel 66 1 EU:s varumirkesforordning verkan forst frdn och med dagen for
utgdngen av den dverklagandefrist som anges i artikel 68. Av artikel 66 foljer dven att
ett dverklagande av beslutet har suspensiv verkan. Att annulleringsenhetens beslut

dnnu inte har vunnit laga kraft innebér alltsd att Locals registrering alltjimt ar giltig.
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Om Telias ansokan om hivning av Locals EU-varumarke slutgiltigt skulle vinna bifall
ar Telia oforhindrad att pa nytt ansoka om registrering, lat vara med en sdmre prioritet.
Enligt Patent- och marknadséverdomstolen kan det darfor inte anses vara av synnerlig
vikt for provningen av detta drende att fragan om hévning av Locals EU-varumirke
forst avgors slutgiltigt. Det Telia fort fram utgdér darmed inte tillrdckliga skél for

vilandeforklaring varfor Telias begéran ska avslas.
Frdagan om det finns en risk for forvixling

De kénnetecken som ska jamforas vid beddmningen av om det finns en risk for

forvaxling dr foljande:

Telias yngre marke Locals édldre mérke

LOCALL i |OCO|

Patent- och marknadséverdomstolen instdmmer i1 underinstansernas konstaterande att
Telias méarke avser tjanster av samma slag som Locals varumarke i det att bada
mairkena avser telekommunikationstjanster. Det saknas alltsa i detta fall behov av
nagon ndrmare analys av vilka tjanster som dr aktuella for méirkena 1 forhallande till
klassrubrikerna eftersom savil det yngre som det dldre mérket avser tjanster av samma

slag, ndmligen telekommunikationer i klass 38.

Niér det géller frigan om miérkeslikhet instimmer Patent- och marknadséverdomstolen
1 PRV:s och Patent- och marknadsdomstolens slutsats att miarkena — vid en jaimforelse
av deras visuella, fonetiska och konceptuella likheter och med hinsyn till att mirkena

avser tjdnster av samma slag — dr forvixlingsbara. Telias 6verklagande ska dérfor

avslas.
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Overklagande
Det saknas skl att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknadsover-

domstolens beslut inte far 6verklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188,

om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut far darfor inte dverklagas.

I avgorandet har deltagit hovréttslagmannen Per Carlsson, hovrittsradet Kerstin

Norman, referent, och tf. hovrittsassessorn Mirjam Gordan.
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BAKGRUND

P& ansokan av Telia Company AB (nedan Telia) registrerade Patent- och
registreringsverket (nedan PRV) den 25 april 2018 ordvarumarket LOCALL
(registrering nummer 545426) for tjansten telekommunikationstjéinster, motsvarande

klassrubriken for klass 38.

LOCAL.FR (nedan Local) invinde darefter mot registreringen och yrkade att PRV
skulle upphava den. Till stdd for invindningen anférde Local att mérket var
forvaxlingsbart med bolagets EU-figurvarumérke LOCAL (registrering nummer

011906435, atergivet nedan) och att det forelag tjansteslagslikhet.

= local

Locals mirke &r registrerat for vissa varor i klass 9 och vissa tjanster i klasserna 35, 38

och 42. De tjanster i klass 38 som varumaérket registrerats for ar de foljande.

Telekommunikationer; information avseende telekommunikation,
kommunikation via datorterminaler eller via fiberoptiska ndit; radio-
eller telefonkommunikation; kommunikationstjdnster avseende
mobiltelefoner; upplatande av atkomst till datandtverk; upplatande av
chatrum pa internet,; uppldtande av dtkomst till databaser; e-
posttjdnster, uppldtande av datkomst till en plattform for sindning av
elektronisk post pd internet; elektronisk 6verforing av data, meddelanden
och information; elektronisk utomhusreklam (telekommunikation),
telekonferenstjdinster,; uppldatande av telekommunikationsanslutningar till
ett globalt datandtverk; tjdnster for leasing av dtkomsttid till globala
datorndt; uppldtande av dtkomst till databaser, tillhandahdllande av

dtkomst till elektroniska informations-, kommunikations- och



Sid 3
STOCKHOLMS TINGSRATT PROTOKOLL PMA 2543-20
Patent- och marknadsdomstolen 2020-06-16

transaktionsplattformar pd internet; tjdnster avseende delning av foton

och videofilmer via direktanslutning.

Genom beslut den 16 december 2019 upphdavde PRV registreringen av Telias
ordvarumirke LOCALL.

YRKANDEN M.M.

Telia har 6verklagat PRV:s beslut och yrkat att invindningen ska ogillas och att

beslutet att upphdva registreringen ska éndras.

Till stod for 6verklagandet har Telia vidhdllit vad som anforts vid PRV med i
huvudsak foljande tilligg. Telias mérke utgdrs av det sirskiljande kinnetecknet
LOCALL som bygger pé en ordlek dir det engelska ordet ”low” har forkortats till det
fonetiskt sammanfallande ”LO-" och kombinerats med det engelska ordet ”-CALL”,
som baseras pa de tjanster som tillhandahéalls under varumérket. Mérkena uttalas dven
olika. Locals mirke uttalas med betoning pa det forsta ledet i ordet LOCAL medan
Telias mérke uttalas med betoning pé det sista ledet i ordet LOCALL, som tydligt
framtrader som det engelska ordet "CALL”. Mérkena ger olika associationer genom att
det dldre mairket betyder ”lokal”’, medan LOCALL ger associationer till ’ringa till en
lag kostnad”.

Local har bestritt dndring och huvudsakligen vidhallit vad som anforts vid PRV.
DOMSTOLENS BEDOMNING

Patent- och marknadsdomstolen gor ingen annan beddmning dn PRV sévitt géller
mérkenas forvixlingsbarhet i de delar som avser Locals mirkes skyddsomfang samt de

visuella, fonetiska och associationsméssiga likheterna mellan Locals och Telias

marken.
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Vad giller fragan om tjinstelagslikhet gor Patent- och marknadsdomstolen foljande

bedomning.

Fragan om det finns forvéaxlingsrisk mellan tva varumérken ska avgoras vid en
helhetsbedomning av méarkeslikheten och varu- eller tjinsteslagslikheten, varvid kravet
pa markeslikhet dr mindre om varu- eller tjansteslagslikheten dr stor och vice versa (se
EU-domstolens dom den 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co.
GmbH mot Klijsen Handel BV, EU:C:1999:323, p. 19.)

Telias varumarke ar registrerat 1 klass 38 med angivande endast av tjinsten
telekommunikationstjdnster, motsvarande klassrubriken for klass 38. Locals mérke ar

registrerat for bl.a. tjinster som ingér 1 klass 38, vilka redovisats ovan.

I artikel 39.3 1 det nya varumérkesdirektivet (Europaparlamentets och Rédets direktiv
(EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas
varumarkeslagstiftning) anges att de allmdnna beteckningar som ingar i
klassrubrikerna till Niceklassificeringen (dvs. den klassificering som anvands i
forevarande drende), eller andra allmédnna uttryck, far anvindas om de uppfyller kraven

pa tydlighet.

Vidare anges i p. 5 samma artikel att anvdndningen av allminna uttryck, inklusive de
allminna beteckningar som aterfinns i klassrubrikerna 1 Nice-klassificeringen, ska
tolkas sé att de innefattar alla varor och tjanster som tydligt och klart omfattas av
beteckningen eller uttryckets bokstavliga innebord. En anvdndning av ett sadant
uttryck eller beteckning far, enligt samma punkt, inte tolkas som ett ansprak pd varor
eller tjanster som inte kan uppfattas pa det sittet. Detta innebér att om ett mirke
registreras for varu- eller tjdnsteklasser med angivande av en beteckning som
motsvarar en klassrubrik ska detta inte automatiskt anses omfatta samtliga de varor
eller tjinster som klassificerats i klassen. Istéllet méste en tolkning goras av

klassrubrikens bokstavliga innebdrd.
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Det nya varumirkesdirektivet inforlivades i svensk lagstiftning genom lagen
(2018:1652) om édndring i varumérkeslagen, vilken tradde i kraft forst den 1 januari
2019. Telias varumérke registrerades dessforinnan, den 25 april 2018. Enligt
overgangsbestdmmelserna ska dndringarna dock géilla dven for varumérken som

registrerats innan att lagen tradde i kratft.

I forarbetena till lagen anforde regeringen att principerna som kom till uttryck genom
artikel 39.3 och 39.5 i det nya varumérkesdirektivet 14g i linje med EU-domstolens
praxis och redan tillimpades av PRV. Vidare ansigs att principerna fick anses ligga i
forslaget att lagga till att en ansokan om varumirke ska innehalla en #ydlig forteckning
over de varor eller tjanster som varumérket avser och vilka klasser dessa tillhor, varfor
ndgon ytterligare dndring inte behdvdes. (Se prop. 2017/18:267 s. 160 och 236 och jft.
EU-domstolens dom den 19 juni 2012, C-307/10, Chartered Institute of Patent
Attorneys mot Registrar of Trade Marks, EU:C:2012:361, p. 63).

Sammantaget innebdr detta enligt Patent- och marknadsdomstolen att bedomningen av
om de aktuella mirkena ar registrerade for varor och tjdnster av samma eller liknande
slag maste ta sin utgangspunkt i vilka tjanster som omfattas av den beteckning som
Telias varumaérke ar registrerat for, vilket motsvarar en klassrubrik, samt
beteckningens bokstavliga innebord. Det gar dirmed inte att utgd fran att det foreligger
tjansteslagslikhet pa grund av att Locals mérke &r registrerat for tjanster i den klass

vars klassrubrik Telia anvédnt som beteckning.

Patent- och marknadsdomstolen bedémer att av de tjanster i klass 38 som Local
registrerat sitt méirke for ar telekommunikationer, information avseende
telekommunikation; kommunikation via datorterminaler eller via fiberoptiska ndt;
radio- eller telefonkommunikation, kommunikationstjdnster avseende mobiltelefoner;,
uppldtande av dtkomst till datandtverk; elektronisk 6verféring av data, meddelanden
och information; elektronisk utomhusreklam (telekommunikation);
telekonferenstjdinster, uppldatande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt

datandtverk; tjdnster for leasing av atkomsttid till globala datorndit; tjdnster avseende
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delning av foton och videofilmer via direktanslutning att anse som omfattade av den
bokstavliga inneborden av beteckningen telekommunikationstjdnster, den beteckning

som Telia registrerat sitt varumérke for. Likt PRV bedomer domstolen dérfor att Telias

varumérke &r registrerade for tjanster av samma slag som Locals mérke.

Patent- och marknadsdomstolen bedomer sammantaget att det foreligger en
forvaxlingsrisk mellan de aktuella méirkena med hénsyn till likheten mellan dem och
att den tjénst som Telia registrerat sitt varumérke for dr av samma slag som tjanster

som Locals mirke &r registrerat for. Telias dverklagande ska darfor avslas.

BESLUT

Patent- och marknadsdomstolen avslar 6verklagandet.

HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga 2 (PMD-13)
Ett skriftligt overklagande, stéllt till Patent- och marknadséverdomstolen, ska ha
kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 7 juli 2020. Det kravs

provningstillstand.

Fredrik Lasson
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PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

STOCKHOLMS TINGSRATT
Invéindningsérende nr 2018/00094#0b:0

Ramberg Advokater Kommandit %%m: ﬁ&?g;&o

Box 3137 AKTBIL: 2

103 62 Stockholm
Registrering nr 545426

INVANDARE

LOCAL.FR

231 Avenue de Parme, Inopolis
F-01000 Bourg-en-Bresse
Frankrike

OMBUD

Ramberg Advokater Kommanditbolag
Box 3137
103 62 Stockholm

INNEHAVARE

Telia Company AB
169 94 Solna

OMBUD

I
c/o Telia Finland Oyj, Legal affairs, PO Box 106
00051 Telia
Finland

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumarkesregistreringen nr 545426 med
stod av 2 kap. 29 § varumérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invidndningen avser varumérket LOCALL med registreringsnummer 545426, registrerat for
telekommunikationstjcnster i klass 38.

Invindaren LOCAL.FR (Local) begir att Telia Company AB:s (Telia) registrering ska
upphivas och anftr som grund att mirket &r forviixlingsbart med nedanstiende EU-

varumirke:
(Y
. .
®oo

EU-varumirke nr 011906435

PRV, Box 530, 826 27 Stderhamn (Bestkare: Kungsgatan 8, Stderhamn)
Tfn: 08-782 28 00, Bankgiro 5052-6797
kundsupport@prv.se, www.prv.se
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Klass 9:

Klass 35:

Klass 38:

Klass 42:

2(6)

Meirket dr utfort i svart, violett, gult och gratt.

Databehandlingsutrustningar, Programvara, i synnerhet programvara for
databashantering, programvara for integrering av tillimpningar och
databaser; elektroniska databaser registrerade pa datormedier;
nedladdningsbara elektroniska publikationer, tillgdngliga ifran databaser
eller internet; kodade kundkort,; apparater for inspelning, upptagning,
sdndning eller dtergivning av ljud och bilder; magnetiska databdirare,
inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala
inspelningsbara media; datorer; kringutrustning for datorer.

Tjdnster for abonnemang pa telekommunikationstjcnster for andra;
registerhantering (datoriserad -); databashantering; insamling och
systematisering av data i ett centralt register; annons- och
reklamverksamhet; annonsering on-line via datanditverk; uthyrning av
reklamtid eller reklamplats via kommunikationsmedel av alla slag; spridning
av annons- och reklammaterial; publicering av reklamtexter;
foretagsledning; foretagsadministration; konsultationer avseende
foretagsledning och -organisation.

Telekommunikationer; information avseende telekommunikation;
kommunikation via datorterminaler eller via fiberoptiska ndt; radio- eller
telefonkommunikation, kommunikationstjdnster avseende mobiltelefoner;
upplatande av dtkomst till datandtverk; upplatande av chatrum pa internet;
upplatande av dtkomst till databaser; e-posttjdnster; upplatande av datkomst
till en plattform for sandning av elektronisk post pa internet; elektronisk
overforing av data, meddelanden och information; elektronisk
utomhusreklam (telekommunikation); telekonferenstjinster; upplatande av
telekommunikationsanslutningar till ett globalt datanditverk; tjcinster for
leasing av atkomsttid till globala datorndt; upplatande av atkomst till
databaser; tillhandahallande av datkomst till elektroniska informations-,
kommunikations- och transaktionsplatiformar pa internet; tjdnster avseende
delning av foton och videofilmer via direktanslutning.

Datortjanster, nimligen upprdttande och aktualisering av webbplatser for
tredje part; webbhotell for andras webbplatser; utformning, utveckling,
uppdatering, underhall och uthyrning av programvara, konstruktion,
utveckling och aktualisering av programvarutillampningar, tjdnster avseende
referenser till, optimering och registrering av webbplatser, konstruktion och
igangsdtining av tekniska losningar, som dr avsedda for optimering av
referenserna till innehdllet pa webbplatser, konstruktion och igangsdttning
av sékmotorer for internet; rdd om och stod for forbdttring av placering av
och referenser till webbplatser pa sékmotorer; utveckling och konstruktion av
elektroniska eller digitala kundkort.

Telia bestrider Locals argument.
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Sammanfattning av Locals argument

Det foreligger en uppenbar risk for forvixling mellan kidnnetecknet LOCAL och varumérket
LOCALL. Varumérkena &r visuellt, uttalsmissigt och konceptuellt lika. Helhetsintrycket &r
detsamma och saledes foreligger en hog grad av mérkeslikhet. Vidare omfattar bida
mirkena identiska telekommunikationstjénster i klass 38. Saledes ér tjdnsteslagslikhet for
handen.

Sammantaget foreligger savil mirkeslikhet som tjédnsteslagslikhet. Detta eftersom
kénnetecknen LOCAL och LOCALL ger vdsentligen samma helhetsintryck for konsumenten
och avser identiska telekommunikationstjénster. Forvixlingsrisken bestér i att allmanheten
kan vilseledas att tro att tjansterna kommer frdn samma ftretag, eller i férekommande fall,
fran foretag med ekonomiska band, vilket inte dr fallet.

Dirtill har LOCAL en ursprunglig sérskiljningsférméga av normalgraden och ett
skyddsomfing som under alla omsténdigheter inte endast omfattar identiska mirken, utan
dven liknande mérken inom samma tjénsteslag. Forvixlingsrisk foreligger dven i det fall
PRV skulle finna att Locals figurmérke har en sérskiljningsférméga som ér ldgre &n
normalgraden, eller att skyddsomfanget skulle vara begrinsat.

Séledes foreligger registreringshinder pa grund av forvixlingsrisken. Varumaérkesregistrering
nr. 545426 ska dérfor hédvas i dess helhet.

Sammanfattning av Telias argument

LOCAL-FRs EU-registrering nr 11906435 utgors av det engelska ordet LOCAL i
kombination med en firgglad och idgonfallande figur. Det engelska ordet LOCAL har
betydelsen LOKAL pé svenska. Ordet LOKAL uppfattas endast som ett beskrivande ord,
som anger att varorna och tjinsterna ér lokala eller kommer fran en lokal tillverkare eller
distributdr och saknar darmed Sverhuvudtaget sérskiljningsforméga for alla varor och
tjénster.

I forhéllande till tjdnster i klass 38 som omfattas av mérket r det &n mer tydligt att ordet
LOCAL/LOKAL saknar sirskiljningsférmaga, eftersom det i stor utstréickning anvinds for
att beskriva sédana tjdnster, t ex lokalsamtal, lokal-tv, lokalradio, lokal databas, lokala
datanétverk.

Det dr ndmligen helt avgorande i detta fall att halla isér sérskiljningsférmagan for ordet
LOCAL och invdndarens registrering som helhet. Innehavaren péstar inte att registreringen
som helhet saknar sirskiljningsférméga, ddremot hivdas - med emfas - att
sarskiljningsformagan uteslutande emanerar fran de figurativa elementen i invidndarens
mirke.

Det som saledes aterstér i invéindarens méarke som har sérskiljningsférmaga och dédrmed
ensamritt &r det figurativa elementet. S6kandens mirke fér alltsd inte registreras om det &r
liknande detta sérskiljande element. Det ar uppenbart att det inte féreligger ndgra som helst
visuella likheter mellan sékandens mérke och det figurativa elementet i invindarens mirke.
Nagra fonetiska eller associativa likheter dr uppenbarligen inte aktuella.
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Registreringen omfattar ddrmed inte ndgon ensamritt till ordet LOCAL, utan endast till
maérkets figurativa visuella utformning. Registreringen kan i och med det inte hindra Telias
registrering eller anvindning av varumirket LOCALL.

Sammantaget skall allts& invdndningen avslas i sin helhet och PRVs bedémning att
innehavarens varumirke skall registrerats sta fast.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumirkeslagen fér ett varumérke inte registreras om det
ar identiskt med eller liknar ett dldre varuké@nnetecken for varor eller tjdnster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anviindningen av
varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder
varumdrket och innehavaren av varukénnetecknet.

Med ett varukédnnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumarkeslagen, ett EU-
varumérke.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbeddmning dir samtliga
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjanster som mérkena avser. Om varu- eller tjdnsteslagslikhet dr
for handen ska en bedémning av mérkenas visuella, fonetiska och begreppsmissiga eller
konceptuella likheter géras med utgangspunkt 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). Hinsyn ska dven tas till det
faktum att genomsnittskonsumenten séllan har mojlighet att gora en direkt jimfrelse mellan
varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mirkenas utforanden (EU-
domstolens dom i mél C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

PRV:s BEDOMNING

Inledningsvis konstaterar PRV att bada mérkena avser felekommunikationer i klass 38.
Tjénsterna dr ddrmed identiska.

De kinnetecken som ska jamforas dr féljande:

- local LocaLL

Locals mirke Telias mirke

Bedomningen av mirkenas forvixlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmaissiga likheter, ska ske med utgdngspunkt fran uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjinster som avses. I det hér fallet
riktar sig de tjénster dér identitet har konstaterats till konsumenter i allménhet. Graden av
uppmirksamhet hos genomsnittskonsumenten for dessa tjanster bedoms vara normal.

Locals mérke bestar av ordet local i standardmaéssigt typsnitt, placerat till héger om en icke
forestillande figur. Visuellt utgdr local den dominerande bestandsdelen i mérket. Telias
mirke 4r ett ordmérke, bestdende av ordet LOCALL.
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Visuellt delar mérkena bokstiiverna LOCAL. De skiljer sig 4t genom den avslutande
bokstaven L i Telias mirke samt den icke forestéillande figuren till vanster om texten i
Locals mirke.

Fonetiskt sett bestdr mérkena av tva stavelser vardera. Ordet LOCAL é&r den engelska
motsvarigheten till det svenska adjektivet lokal. Ordet LOCALL har ingen innebord i sig,
men sannolikt uppfattar omséttningskretsen det engelska ordet CALL (kalla, ringa, utropa)
som en bestdndsdel i mérket. Orden LOCAL och LOCALL kommer dérfor sannolikt att
uppfattas som engelska ord och uttalas ddrefter. Uttalet av den forsta stavelsen [lo-] i
respektive marke dr identiskt. Dérefter skiljer sig uttalet nagot mellan den andra stavelsen i
Locals mérke, som enligt géngse engelskt uttal uttalas som det svenska ordet “kall”. Den
andra stavelsen i Telias mérke uttalas "kal”. Uttalsméssigt liknar mérkena ddrmed varandra i
hog grad.

Som det redan har konstaterats dr ordet LOCAL &r den engelska motsvarigheten till det
svenska adjektivet lokal, vilket ger Locals mérke ett begreppsmiissigt innehall. Det figurativa
elementet i mérket ger dremot inga direkta associationer. Telias mérke kan uppfattas som
att det anspelar pa samma ord (lokal) som Locals mirke, men kan &ven ses som en lek med
orden Jow och call och far da en annan innebérd én Locals mérke. Det kan dock inte
uteslutas att en del av omséttningskretsen, speciellt om man bara hor mérkena uttalas,
associerar bada orden med adjektivet Jokal och i och med detta finns, atminstone for den
delen av omsittningskretsen, en begreppsmassig likhet mellan mérkena.

Sammantaget finns det dérmed en hog grad av visuell och fonetisk likhet samt en mjlig
associationsmaéssig likhet mellan orden LOCAL och LOCALL.

Locals mirke bestar av ett figurativt sédrskiljande element samt ordet LOCAL. I och med den
svenska betydelsen av LOCAL, nédmligen som adjektivet lokal, kan ordet antyda att de nu
aktuella telekommunikationstjénsterna pa nagot sitt tillhandahalls lokalt och inte
rikstiickande eller globalt. Med det sagt kan dock inte ordet fér sig anses vara direkt
beskrivande. Vad giller sérskiljningsformégan hos varumérken kan ett adjektiv ofta fi en
tydligare beskrivande karaktir om det kombineras med exempelvis ett beskrivande
substantiv, men sa &r inte fallet hér. Av detta foljer att Locals mérke i sin helhet ar
sdrskiljande, men att skyddsomfénget for ordet LOCAL &r begrénsat.

Som det har konstaterats 4r ordet LOCAL det dominerande elementet i Locals miérke. Vidare
ar det endast den sista bokstaven i Telias mérke som skiljer orden at, vilket medfor en hog
grad av visuell och fonetisk likhet mellan LOCAL och LOCALL. Dessutom kan det inte
uteslutas att atminstone en del av omséttningskretsen associerar bAda mirkena med
adjektivet lokal. Med tanke pé den hoéga graden av likhet mellan orden LOCAL och
LOCALL och i synnerhet det faktum att ordet LOCAL inte kan anses vara direkt
beskrivande finner PRV att mérkena, med hénsyn till att de avser identiska tjédnster, uppvisar
sadana likheter att de dr forvaxlingsbara.

Féljaktligen utgor grunderna for invédndningen hinder for att lata registreringen besta.
Registreringen ska dérfor upphévas.

Beslutat 2019-12-16 av Johan Nordlund efter féredragning av Tomas Lindegren
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HUR MAN OVERKLAGAR

Detta beslut kan éverklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Om ni vill 6verklaga
beslutet ska ni gora det skriftligen. Skriv "Till Patent- och marknadsdomstolen" pa
dverklagandet men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Soderhamn.

Ange foljande i 6verklagandet:

» Namn och person-/organisationsnummer
Adress och 6vriga aktuella kontaktuppgifter
Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
Varf6r ni anser att beslutet ér felaktigt
Vilken dndring av beslutet ni vill ha

L] L] [ ] L]

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tva (2) manader fran beslutsdagen. Om
overklagandet har kommit in i rétt tid skickas drendet vidare till Patent- och
marknadsdomstolen oavsett om PRV #ndrar beslutet pa det sitt ni begirt.
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Anvisningar for éverklagande

SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man overklagar

Beslut i arenden, Patent- och marknadsdomstolen PMD-13

Vill du att beslutet ska dndras 1 nagon del kan
du 6verklaga. Hir far du veta hur det gar till.

Overklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt 6verklagande ska ha kommit in till dom-
stolen inom 3 veckor frin beslutets datum.
Sista datum for 6verklagande finns pa sista
sidan i beslutet.

Sa har gor du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens
namn och mialnummet.

2. Forklara varfor du tycker att beslutet ska
andras. Tala om vilken dndring du vill ha
och varfér du tycker att Patent- och
marknadséverdomstolen ska ta upp ditt
overklagande (Iis mer om prévnings-
tillstand lingre ner).

Om du tar upp nya omstindigheter ska du
torklara varfor du inte fort fram detta
tidigare.

3. Tala om vilka bevis du vill hinvisa till.
Forklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i malet.

Det ir inte sakert att du kan ldgga fram nya
bevis. Vill du gora det ska du férklara varfor
du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya f6rhér med niagon som redan
forhorts eller en ny syn (till exempel besok
pa en plats), ska du beritta det och forklara
varfor.

Tala ocksd om ifall du vill att motparten ska
komma personligen vid ett sammantride.

4. Limna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Limna aktuella och fullstindiga uppgifter
om var domstolen kan na dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lamna ocksi ombud-
ets kontaktuppgifter.

5. Skriv under 6verklagandet sjalv eller lat ditt
ombud gora det.

6. Skicka eller limna in 6verklagandet till
Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar
adressen 1 beslutet.

Vad hander sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar
att 6verklagandet kommit in 1 ritt tid. Har det
kommit in f6r sent avvisar domstolen 6ver-
klagandet. Det innebir att beslutet giller.

Om 6verklagandet kommit in 1 tid, skickar
Patent- och marknadsdomstolen 6verklagandet
och alla handlingar i mélet vidare till Patent-
och marknadséverdomstolen.

Har du tidigare fatt brev genom férenklad
delgivning kan dven Patent- och marknads-
overdomstolen skicka brev pa detta sitt.

Provningstillstand i Patent- och marknads-
overdomstolen

Nir 6verklagandet kommer in till Patent- och
marknadsoverdomstolen tar domstolen forst
stallning till om malet ska tas upp till provning.

Sida 1 av2
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Patent- och marknadsoverdomstolen ger
provningstillstand i fyra olika fall.

e Domstolen bedomer att det finns anledning
att tvivla pa att Patent- och marknads-
domstolen domt ritt.

e Domstolen anser att det inte gir att bedoma
om Patent- och marknadsdomstolen har
domt ritt utan att ta upp malet.

e Domstolen behover ta upp malet for att ge
andra domstolar vigledning i ratts-
tillimpningen.

¢ Domstolen bedomer att det finns synnerliga
skil att ta upp malet av nagon annan
anledning.

Om du znte far provningstillstand giller det
overklagade beslutet. Darfor ar det viktigt att i
overklagandet ta med allt du vill f6ra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknads-
domstolen om du har fragor. Adress och
telefonnummer finns pa forsta sidan i beslutet.

Mer information finns pa www.domstol.se.
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