1(7)

Mal nr 09-150

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 12 juli 2011

PARTER

Klagande

Google, Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA
Ombud: Petter Rindforth, Fenix Legal KB

Stureplan 4C, 114 35 Stockholm

Motpart

Avail Intelligence Software 1 Malmoé AB, 556601-3214
Engelbrektsgatan 6, 211 33 Malmo

Ombud: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyra AB

Box 7701, 103 95 Stockholm

SAKEN
Upphévande av varumérkesregistreringen ADWORDS OPTIMIZER i
figur

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 31 mars 2009
angaende vm.reg. nr 383.914, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.
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Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

Google, Inc. (Google) har 1 Patentbesvarsratten vidhallit sitt yrkande att
registreringen av varumiarket ADWORDS OPTIMIZER 1 figur skall upp-

héavas.
Avail Intelligence Software 1 Malmo AB (Avail) har bestritt Andring.
Grunder

Google har till grund for sin talan hallit fast vid att Avails varumérke
ADWORDS OPTIMIZER 1 figur ar forvaxlingsbart med Googles gemen-
skapsvarumérke AdWords. Google har darvid hallit fast vid, att bolagets
varuméarke AdWords dr mycket vil ként och ddrmed inarbetat for bl.a.
s.k. sokordsmarknadsforing samt att Avail vid anvindning av varu-
market ADWORDS OPTIMIZER i figur drar otillborlig fordel av eller
orsakar forfang for sarskiljningsférmagan eller anseendet hos AdWords.

Vidare har Google hallit fast vid att Avail har gjort sin ansékan om
registrering 1 ond tro samt anfort att Avail vid sin ansékan kéande till att
Google anviande AdWords. Google har ocksa héar gjort gallande att
Avails varumarke ar dgnat att vilseleda allménheten betraffande
varornas beskaffenhet genom att framstalla Avails datorprogram som
certifierade eller pa annat séatt godkdnda av Google.

Avail har till grund for sin talan hallit fast vid att bolagets varumarke
ADWORDS OPTIMIZER 1 figur inte ar féorvaxlingsbart med Googles
gemenskapsvarumédrke AdWords. Avail har darvid hallit fast vid att
Googles varumiarke AdWords varken var valkant eller inarbetat 1 om-
sattningskretsen nar Avail sokte registrering av sitt varumérke den
12 juni 2006.

Vidare har Avail d4ven har bestritt att bolaget ingav sin registrerings-
ansOkan i ond tro samt hallit fast vid att Google forst darefter borjade
anvinda sitt varumérke och att Avail i vart fall inte hade nagon kdnne-
dom om att Google anviande mérket. Avail har ocksa hallit fast vid att
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bolagets varumiarke ADWORDS OPTIMIZER inte ar vilseledande pa det
satt som Google pastatt.

Utveckling av talan

Parterna har till utveckling av sin talan, utéver vad som tagits upp 1
PRV:s beslut, anfort 1 huvudsak féljande.

Google

Det ar otvistigt och uppenbart att markeslikhet foreligger mellan Avails
varumarke ADWORDS OPTIMIZER i figur och Googles varumarke
AdWords. Av sarskild betydelse ar att det forsta ordet 1 de bada kanne-
tecknen ar identiska och att det andra ordet 1 Avails kédnnetecken utgor
ett generiskt uttryck.

Avail har framstéallt en sdrskild mjukvara avsedd att optimera resul-
tatet av Googles produkt AdWords. Mjukvaran som kallas Adwords
Optimizer ar avsedd att anvindas tillsammans med och optimera
Googles AdWords. Googles produkt AdWords ar ocksa nédvandig for att
Avails mjukvara skall kunna utnyttjas. Och Avail marknadsfér sin
mjukvara under varumarket ADWORDS OPTIMIZER i figur som ett
redskap for att optimera Googles produkt.

Vidare ar savial marknadsplatsen, Internet, som omséattningskretsen,
Internetannonsorer, identisk. Anviandningen av Adwords Optimizer
sker pa ett saddant sétt att omséattningskretsen forleds att tro att det
foreligger ett kommersiellt samband mellan de bada varumérkena.

Google lanserade sitt kdnnetecken AdWords 1 oktober 2000, vilket
framgar av det amerikanska patentregistret diar det antecknats
"FIRST IN USE IN COMMERCE 20001000”. Avail har dessutom varit
AdWords-kund sedan den 18 mars 2004 och har saledes haft god
kédnnedom om kénnetecknet AdWords fore tidpunkten for ansékan om

registrering.

Googles kdnnetecken ar ocksa inarbetat och val ansett for bl.a.
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sokordsmarknadsféring. Googles framsta inkomstkéalla utgors av
reklamintdkter harrorande fran AdWords. Enligt de uppgifter som
redovisas pa Googles webbplats uppgick bolagets totala inkomster fran
AdWords, under aren 2003-2009, till foljande ungefarliga belopp raknat
1 miljarder USD: 1,4 ar 2003, 3,1 ar 2004, 6,0 ar 2005, 16,4 ar 2007, 21,1
ar 2008 och 22,9 ar 2009.

Av sekretesskil kan Google inte redovisa hur stora inkomster bolaget har
fran anvindningen av AdWords 1 Sverige. Men Google ar den 1 siarklass
storsta sokmotorn pa den svenska marknaden. AdWords har saledes ett
kénneteckensskydd som gar utéver de varor och tjdnster som téacks av
existerande varumérkesregistreringar. Darmed &r det ocksa uppenbart
att Avails anvindning av varumarket ADWORDS OPTIMIZER i figur
innefattar ett otillborligt utnyttjande av Googles kdnnetecken AdWords
och leder till forfang for kdnnetecknet.

Vidare ar Avails varumaérke vilseledande da omsédttningskretsen kan
forledas att tro att mjukvaran ar certifierad eller pa annat sitt godkéand
av Google och darmed har en viss beskaffenhet.

Avail

Vad Google anfort om att det skulle vara nédvéandigt att utnyttja Avails
mjukvara, som saluférs under varumarket ADWORDS OPTIMIZER 1
figur, tillsammans med Googles produkt som tillhandahalls under
kaénnetecknet AdWords, ar inte korrekt. Avails mjukvara ar pa inget
satt begransad till att fungera endast med Googles tjanster. Tvartom ar
den konstruerad for att fungera lika bra med vilken s6kmotor som helst,
sasom t.ex. Yahoo, MSN, Ask.com etc.

Varuméarket ADWORDS OPTIMIZER i figur &r inte forvaxlingsbart
med varumirket AdWords eftersom det varken foreligger markes- eller
varuslagslikhet. AdWords har i1 férhallande till reklamtjanster mycket
svag sarskiljningsférmaga och darmed ett snavt skydd.

Google har inte visat att bolaget, 1 Sverige, vare sig anvant eller
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inarbetat AdWords som varumaéarke for produkter som liknar dem som
Avails méarke avser fore den 12 juni 2006, da Avail gav in sin ansékan

om varumarkesregistrering.

Avail kan inte vitsorda att de uppgifter ar korrekta som Google redo-
visat angaende bolagets inkomster. Avail kan dock konstatera att de
totala inkomsterna innefattar "Total Advertising Revenues”, dvs. nagot
som sannolikt innehaller &ven annan annonsering. Hur stor andel som
ar hanforlig till sddan verksamhet som inneburit anvandning av varu-
market AdWords kan med andra ord inte utldsas.

Vidare kan konstateras att 85 procent av den uppraknade annonsin-
takterna ar hanforliga till aren 2007-2009, dvs. efter den 1 malet rele-
vanta tidpunkten. Slutligen framgar inte om nagon, och i sa fall hur stor
del, av dessa annonsintékter kommer fran verksamhet 1 Sverige, en
uppgift som Google naturligtvis har men haller hemlig.

Avails varumaérke ar inte heller vilseledande genom att framkalla en
felaktig uppfattning om varans beskaffenhet.

Google har 1 Patentbesvarsratten aberopat viss ytterligare utredning
angaende sitt kdnneteckens AdWords stéallning pa marknaden.

DOMSKAL

Avails varumiarke ADWORDS OPTIMIZER i figur avser datorprogram
av olika slag 1 klass 9. Datorprogram anvinds och efterfragas av saval
konsumenter 1 allmidnhet som specialiserade yrkeskategorier inom olika
branscher. Googles gemenskapvarumirke AdWords ar registrerat for
”spridning av reklam fér andra” ("dissemination of advertisement for
others”), som far anses inbegripa s.k. sokordsmarknadsforing, 1 klass 35.
Annat har inte framkommit 4n att reklamtjanster av det slag som

Googles méarke avser efterfragas framst av annonsorer.

Datorprogram av olika slag anvinds sedan ldnge av savil konsumenter
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1 allminhet som av dem som efterfragar speciella program fér varor och
tjanster av olika slag. Att ett datorprogram ingar i eller anvéands till-
sammans med en produkt av annat slag innebar emellertid i och for sig
inte att programmet 1 varuméarkesrattslig mening ar av liknande slag
som den produkt med vilken den har ett samband, jfr EU-domstolens
dom 1 mal C-196/06 (Alecansan) samt Patentbesvarsrattens dom 1 mal
04-062 (CREATIVE SUITE). Vad Google pastatt om att Avails dator-
program utformats for att anvandas tillsammans med de reklamtjanster
som Google tillhandahaller dr darfor inte av beskaffenhet att medfora
att fraga ar om produkter av liknande slag.

Redan av det anforda foljer att det det inte finns nagon risk for att
Avails varumarke ADWORDS OPTIMIZER i figur forvaxlas med
Googles gemenskapsvarumarke AdWords.

Vid detta forhallande saknar det betydelse huruvida nagon foretradare
for Avail, vid tiden for bolagets ansékan om varumarkesregistrering den
12 juni 2006, kénde till anvandningen av Googles varumérke.

Enligt vad utredningen visar har Googles kinnetecken AdWords numera
anvints 1 mycket stor omfattning, sarskilt globalt men dven inom EU.
Utredningen om den omfattning i vilken kdnnetecknet hade anvéants vid
tidpunkten for Avails ansékan om registrering av bolagets varumérke ar
dock knapphéndig. Inte heller utredningen 1 Patentbesvarsratten visar
darfor, mot Avails bestridande, att Googles kinnetecken AdWords da var
ként, inom en betydande del av den omséttningskrets bestaende av
framst annonsorer till vilken Google vander sig, inom en vasentlig del av
EU, se EU-domstolens dom 1 mal C-301/07 (PAGO International).

Vid denna bedémning kan Google inte tillerkdnnas nagot skydd utanfor
granserna for varu- och tjansteslagslikhet for sitt varuméarke AdWords.

Vad Google anfért om att en anvidndning av Avails varumérke kan leda
till uppfattningen att den mjukvara som tillhandahalls under Avails
marke ar certifierad eller pa annat satt godkdnd av Google ar inte av
beskaffenhet att leda till ett vilseledande om deras art eller kvalitet
eller liknande.
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Pa grund av det anfoérda skall 6verklagandet avslas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Per Carlson, ordférande,
tillika referent, f. patentrattsradet Ulf Hallin och adjungerade ledamoten
Jon Bergman. Enhalligt.



