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02 Holdings Limited
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YRKANDEN M.M.

02 Holdings Limited har i Patentbesvarsriatten vidhallit sina yrkanden
att de registrerade varumérkena O2 i figur, O2 och O2 ENERGI ska

upphévas.
02 VINDEL AB har bestritt d4ndring.

02 Holdings har till grund for sin talan hallit fast vid att vart och ett av
de registrerade varumérkena O2 1 figur, O2 och O2 ENERGI ar forvax-
lingsbart med bolagets varumarken enligt dess ansékningar for, och
registreringar av, gemenskapsvarumirkena O2 och O2 (ansékningsnr
4949376 och 4423745 respektive registreringsnr 7177363 och 2109627)
samt gemenskapsregistreringen O2 COMMUNICATIONS (nr 2177772).
Bolaget har vidare hallit fast vid att bolagets kdnnetecken O2 1 gemen-
skapen &r val ansett for, som det far forstas, produktion och distribution
av el samt att en anvindning av O2 VINDELSs varumérken skulle dra
otillborlig fordel av detta kdnneteckens anseende och vara till forfang for

kannetecknets sédrskiljningsférmaga.

O2 VINDEL har till grund foér sin talan hallit fast vid att de motstaende
kannetecknen inte ar féorvaxlingsbara och att O2 Holdings kdnnetecken

02 inte ar val ansett 1 Sverige.

Parterna har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats 1 PRV,

bl.a. anfort foljande.

02 Holdings

Markeslikheten dr utomordentligt hog. Betraffande registrering nr
385497 foreligger det identitet. Det helt dominerande elementet 1 O2
VINDEL AB:s mérken ar O2. Det figurativa elementet forestiallande ett
vindkraftverk i registrering nr 38595 ar dels deskriptivt for angivna
tjanster och dels av underordnad betydelse 1 méarket. Tillagget ENERGI 1
registrering nr 385496 ar deskriptivt och helt 1 avsaknad av sarskilj-

ningsférmaga fér angivna tjanster.
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PRV har funnit att tjinsteslagslikhet inte féreligger. O2 Holdings vid-
haller att tjansteslagen faktiskt ar likartade. Distribution och transport
ar synonyma begrepp. Detta avspeglas 1 att det 1 begreppet transport
ryms en rad tjanster, bl.a. distribution, forsling, leveranser och frakter.
Synonymer till transportera ar forflytta, frakta, forsla och distribuera. I

det allmédnna sprakbruket dr orden transport och distribution utbytbara.

Eftersom O2 Holdings varumérke O2 ar skyddat for varje slag av
transporter utan nagra inskrankningar och for tillhandahallande av
information avseende transport, trafik, trafikfloden och stockningar som
kan innefatta information om transport av vilket slag som helst (4ven
eldistribution) maste varumarkenas tjansteuppgifter ocksa anses in-
begripa distribution av el eller atminstone tjinster som &r snarlika dessa.
Motsvarande likheter avseende tillhandahallande av information finns
aven betraffande 6vriga aberopade rattigheter till stod for bolagets talan.
Det star darmed klart att dven kravet pa tjansteslagslikhet ar uppfyllt

savitt avser klass 39.

Ocksa ur ett konsumentperspektiv framstar tjansteslagslikheten tydligt.
Manga transporttjdnster sdsom allmédnna kommunikationer, forsling av
avfall och sopor liksom distribution av el, gas och vatten tillhandhalls av
foretag med gemensamt ursprung eller d4gare sisom t.ex. en kommun.
Foreteelserna tillhér den grupp av nyttigheter och infrastruktur som ar
oundgingliga for att ett samhélle ska fungera. Darfor ligger det néara till
hands att anta att det rader ett samband eller ett gemensamt ursprung

mellan féretag som erbjuder transport respektive distribution av el.

Det rader vidare ett starkt samband mellan produktion och distribution
av el. Likheten 1 tjansteslagen mellan de motstaende méarkena foreligger
ocksd med avseende pa association. Det 4r mycket vanligt inom bl.a. el-
och telekommunikationssektorn med ett diversifierat utbud. Harigenom
framstar det som om det skulle féreligga nagot kommersiellt samband
mellan de bada bolagen. Vid en helhetsbedémning dr de motstaende

varuméarkena forvaxlingsbara.

02 VINDEL AB:s mérken drar otillborlig fordel av anseendet fér O2

Holdings vilkdnda kdnnetecken O2 och anvandningen ar ocksa till
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forfang for kannetecknets sarskiljningsforméaga. O2 Holdings med séte 1
Storbritannien ar ett av de storre foretagen inom mobil telekommunika-
tion och méarket har ett hogt anseende 1 EU. Verksamhetens storlek 1
kombination med den ansenliga marknadsforingsinsats som bedrivs
kontinuerligt sedan varuméarket introducerades 2002 har gjort méarket
valkant 1 breda kretsar och uppfyller krav pa ansedda mérken med skydd

utanfér omradet for varuslagslikhet.

O2 VINDEL AB

Det foreligger ingen markeslikhet mellan bolagets figurmérke och de
motanforda méirkena. Avseende de 6vriga varuméirkena foreligger en viss
markeslikhet, dock inte tillrdcklig for att medfora forvaxlingsrisk. Bo-
lagets figurméarke forstaller ett vindkraftverk i fargen gron. Det fore-
ligger ingen visuell likhet mellan detta marke och de motanférda mér-

kena. O2 Holdings méarken har ingen sarskild figurativ utformning.

Eftersom O2 ar den kemiska beteckningen for syre torde O2 Holdings
mérken atnjuta ett begransat skydd pa grund av att beteckningen har
svag sarskiljningsférmaga. Det framtradande visuella momentet 1 O2
VINDEL AB:s marke gor en tydlig koppling till miljévéanlig el. Den totala
bilden omfattar till mycket liten del beteckningen O2.

Som PRV konstaterat foreligger det inte tjinsteslagslikhet mellan de
tjanster som de motstaende mirkena omfattar. Distribution och tran-
sport ar inte synonyma begrepp. Svenska Akademiens ordlista anger att
distribuera betyder sprida, dela ut, eller fordela medan verbet transpor-
tera betyder frakta, forsla eller fora med sig. Inte heller ur konsumentens

perspektiv kan begreppen anses som synonyma.

Det rader inte ett starkt samband mellan producenter av el och distribu-
torer av el. P4 den avreglerade marknaden finns en 6vervigande del av
aktorerna pa distributionssidan. Inte heller foreligger ndgon tjansteslags-
likhet med avseende pa ursprung. O2 VINDEL é&r el-leverantor som er-
bjuder miljomarkt el medan O2 Holdings erbjuder tjanster inom mobil
telekommunikation. Forsaljning av de olika produkterna och tjadnsterna

sker pa helt skilda forsaljningsstillen. Det dr darmed tva helt olika
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omséattningskretsar.

Det finns ingen risk for att en konsument skulle bibringas uppfattningen
att det foreligger nagot ekonomiskt samband mellan bolagen som till-
handahaller de respektive tjansterna. Vid en helhetsbedémning fore-
ligger ingen risk for forvaxling. O2 Holdings har slutligen inte styrkt att

bolagets kinnetecken O2 ar vil ansett 1 Sverige.
DOMSKAL

Patentbesvarsratten finner, lika med PRV, att O2 Holding — som inte
heller har aberopat nagon sirskild bevisning — inte har visat att den 1
bolagets registrerade varumérken ingaende beteckningen O2 vid tiden
for O2 VINDEL AB:s ansékan om registrering av de yngre varuméarkena

var val ansedd 1 Sverige for nagon av de tjdnster som mérkena avser.

De motstaende méarkena foreter, som PRV anf6rt, en likhet genom att
samtliga mirken innehéaller dominanten O2. Vidare kan det hallas for
visst att de tjdnster som tillhandhalls under respektive marken kommer
att efterfragas under beteckningen 02, eventuellt i1 forening med de
beskrivande tilliggen ENERGI betraffande det yngre varuméarket O2
ENERGI och COMMUNICATIONS betraffande det dldre varuméarket O2
COMMUNICATIONS.

Det kan dock, som PRV funnit, inte anses foreligga tjansteslagslikhet
mellan den produktion och distribution av el, som de yngre varuméarkena
02, 021 figur och O2 ENERGI avser i klass 39 och 40 a ena sidan, och de
tjanster 1 form av bl.a. tillhandahallande av transport och resor, informa-
tion rérande transport och resor, trafik, trafikfloden m.m. tillhandahéllna
via bl.a. Internet eller telekommunikation, som de dldre motanforda
varuméarkena innehallande kdnnetecknet O2 omfattar i klass 39 a den

andra.

Vid dessa forhallanden kan inte nagot av O2 VINDEL AB:s varumarken

anses vara forvaxlingsbart med nagot av O2 Holding Limiteds méarken.
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Overklagandena kan pé grund av det anférda inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 4 (Formular B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordforande,
Jeanette Backvall, referent samt adjungerade ledamoten Jon Bergman.
Enhalligt.



