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YRKANDEN M.M.

Lokaldelen 1 Sverige AB (Lokaldelen) har i Patentbesvarsratten i forsta
hand vidhallit sitt yrkande att registreringarna av varumérkena
IsoGuiden och isoGuiden 1 figur ska besta med den varu- och tjanste-
forteckning som omfattas av det 6verklagade beslutet. I andra hand har
Lokaldelen begriansat forteckningen till att avse telefonkataloger 1 klass
16 och informationshantering i form av datalagrade uppgifter om inne-
havare av telekommunikationsutrustning i klass 35. I sista hand har
bolaget ytterligare begréansat forteckningen till att endast avse telefon-
kataloger 1 klass 16.

Ideella féreningen SIS Swedish Standards Institute med firma SIS
Swedish Standards Institute (SIS) har bestritt dndring.

Lokaldelen har till grund for sin talan hallit fast vid att inget av varu-
markena IsoGuiden och isoGuiden i figur ar forvaxlingsbart med nagot av
de motanférda méarkena innehallande eller bestdende av méarkesordet
ISO. Lokaldelen har vidare, som bolaget bestimt sin talan, hallit fast vid
att kédnnetecknet IsoGuiden ar inarbetat for de kataloger som varu-

markena omfattar 1 klass 16.

SIS har till grund for sin talan hallit fast vid att de motstdende méarkena
ar forvaxlingsbara. SIS har vidare, som det far forstas, hallit fast vid att
foreningens kdnnetecken ISO &r vl ansett med avseende pa material-
provning m.m. for faststéllande av huruvida produkterna uppfyller ford-
ringarna enligt gidllande svensk och internationell standard och gjort

gillande att det 6kar risken for férvaxling.

Lokaldelen har bestritt att SIS kdnnetecken ISO ar val ansett for de
tjanster avseende materialprovning m.m. som omfattas av de motanforda

varumaéarkena.

Parterna har till utveckling av talan, utéver vad som tagits upp 1 PRV:s

beslut, anfort bl.a. féljande.
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Lokaldelen

SIS har gjort gallande att det finns en mycket stor kdinnedom om kénne-
tecknet ISO pa marknaden. Nagon utredning till stod for kinnedomen

har inte presterats. Pastdendet ska darfor inte paverka skyddsomfanget.

ISO kommer fran grekiskans ISOS som betyder lika. Organisationen ISO
ar varldens storsta utvecklare av internationella standarder. ISO ar mer
bekant som en standardbeteckning 4n som ett varumérke och ISO ar 1
det ndrmaste beskrivande for de tjanster SIS erbjuder. Prefixet ISO kan
ocksa tolkas som en kvalitetsbeteckning och ar vanligt att anvidnda som
en del av ett varumarke eller kinnetecken. En sokning i1 det svenska
varumérkesregistret visar att det finns ett mycket omfattande antal
registreringar som inleds med prefixet ISO. Pa grund av det snéava
skyddsomfanget samt omstdndigheterna 1 6vrigt ska méarkeslikheten

anses begransad.

De varor och tjanster for vilka IsoGuiden anviands skiljer sig 1 viasentlig
grad fran de varor och tjanster SIS tillhandahéaller under de aberopade
varumérkena. SIS tillhandahaller sjalva certifieringarna och konkurrerar
saledes med andra foretag som erbjuder certifieringar av standarder inte
med foretag som tillhandahaller tjanster avseende atkomst till datanét-

verk och katalogisering etc. Varuslagslikheten ar saledes begriansad.

Vid en jamforelse mellan de motanférda varumérkena och IsoGuiden 1
figur kan konstateras att markena savél visuellt som fonetisk ger olika
helhetsintryck. Ordet iso 1 isoGuiden i figur skrivs 1 gemener och aterges

déarfor inte ens 1 sin helhet 1 nagon av de aberopade registreringarna.

IsoGuiden far anses vara inarbetad pa den svenska marknaden pa grund
av omfattande anvindning. Genom inarbetningen formar varumérket
IsoGuiden konsumenterna att med hog grad av sdkerhet faststélla det
kommersiella ursprunget for katalogen i fraga. Nagon forvaxlingsrisk

foreligger saledes inte.
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SIS

ISO ér ett globalt standardiseringsorgan med 40 medlemmar fran lika
manga lander. I Sverige ar det SIS som ar medlem och ansvarig for

varuméirket ISO 1 Sverige.

Aven efter de begriansningar av varu- och tjainsteférteckningen som
Lokaldelen gjort innehaller forteckningen telefonkataloger. Telefon-
kataloger ar identiska varor jamfort med de trycksaker som féreningens
marken omfattar. Att, sdsom Lokaldelen gjort, ta fram listor 6ver alla
tdnkbara varumérken som boérjar med ISO bevisar ingenting. ISO ar for
ovrigt ingen kvalitetsbeteckning utan ett kdnnetecken. Daremot ar det
ett kidnnetecken som borgar for kvalitet. De motstaende méarkena upp-
fyller kraven pa likhet eftersom ISO utgér den dominerande och sér-
skiljande delen 1 miarkena och GUIDEN narmast uppfattas som ett
beskrivande tillagg. Oaktat styrkan 1 varumérket ISO rader en tydlig
markeslikhet.

Merparten av de foretag som finns med 1 IsoGuiden ar certifierade enligt
ISO:s standarder. Det finns darfor en risk att konsumenterna tror att det
foreligger ett kommersiellt samband mellan SIS och Lokaldelen. Vidare

bidrar Lokaldelens anvandning av sitt kdnnetecken till en urvattning av

varumarket ISO.

Lokaldelen har 1 Patentbesvarsratten aberopat viss bevisning angaende

anvandningen av bolagets varumarken.

DOMSKAL

Patentbesvarsratten konstaterar till att borja med att inte heller utred-
ningen héar ger nagot egentligt stdd for att kdnnetecknet ISO 1 de dldre
markena genom anvindning forvarvat en forstarkt kdnneteckenskraft for
de tjanster med avseende pa materialprovning m.m. som det bl.a. avser.
Fragan om forvaxling ska foljaktligen bedomas med utgangspunkt 1 det
skydd som genom mérkenas ursprungliga kdnneteckenskraft féljer av

registreringarna.
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Aven med den i Patentbesvérsritten gjorda begrinsningen i sista hand
av varuforteckningen avseende de bada varumérkena IsoGuiden och
1soGuiden 1 figur till att endast omfatta telefonkataloger i klass 16 fore-
ligger det varuslagslikhet med de trycksaker i samma klass som omfattas

av de motanforda aldre méarkena.

Sa som PRV anfort utgéor markesdelen ISO- 1 de yngre méarkena den séar-
skiljande och darmed dominerande delen. Markeslikhet med de motan-
forda méarkena bestaende av eller innehallande méarkesordet ISO fore-

ligger darmed pa av PRV anférda skal.

Vid en helhetsbedomning dr darfor vart och ett av de yngre varumérkena
IsoGuiden och isoGuiden 1 figur férvaxlingsbart med vart och ett av de
motanforda aldre varumérkena bestdende av eller innehallande mérkes-

ordet ISO. Overklagandena kan dérfor inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formular B)

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



