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MaAl nr 10-069,
10-070 och 10-093

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 22 juni 2011

Klagande
Encode Networks Svenska AB, 556619-0624
Frasarviagen 7 A, 142 50 Skogas

SAKEN
Registrering av varumirkena ELECTRONIC DATA INTERCHANGE
NETWORK - EDINET, EDINET 1 figur och EDINET

OVERKLAGADE AVGORANDEN

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 29 januari 2010
angaende v.ans. nr 09-08426 och 09-08428 samt PRV:s beslut den
7 april 2010 angaende v.ans. nr 09-05633, se bilagorna 1-3

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandena.
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YRKANDEN M.M.

Encode Networks Svenska AB har 1 Patentbesvarsratten vidhallit sina

ansOkningar.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att vart och ett av de
sokta markena i sig besitter for registrering erforderlig sdrskiljnings-
forméaga for de tjinster som ansékningarna omfattar samt att inne-
havaren av det motanférda varumarket EDNET har medgivit att de

sokta varuméarkena registreras for de tjanster som de avser.

Till utveckling av sin talan har bolaget, utéver vad som tagits upp 1
PRV:s beslut, anfort 1 huvudsak foljande.

De flesta registrerade varumarken med tekniska bendmningar ar
uppbyggda av vedertagna forkortningar. EDINET &ar dock ett nyskapat
fantasiord och dr ddrmed unikt och beskriver inte nagon produkt eller
dess beskaffenhet. Att ordet dr nyskapat kan verifieras via tjansten
Techweb, som inte ger nagot resultat vid en s6kning pa ordet EDINET.

Vidare har PRV:s handlaggare ldmnat olika besked och anfért nya hinder
under drendenas gang, vilket har lett till arbete och kostnader for
bolaget. Bolaget anskaffande t.ex. ett medgivande fran innehavaren av
det motanforda varuméarket EDNET, vilket da var det sista kvarvarande
hindret enligt PRV. Medgivandet kostade bolaget, forutom en storre

summa pengar, dven en hel del arbete.
DOMSKAL

Med anledning av vad bolaget har anfort angaende PRV:s handldggning
vill Patentbesvarsratten anfora foljande.

Enligt 19 § varuméarkeslagen ankommer det pa PRV att inom ramen f6ér
sin officialprévning undersoka om det foreligger nagot hinder mot
registrering av ett s6kt varumérke och, om sa ar fallet, att forelagga
sokanden att inom viss tid avgiva yttrande eller vidtaga rattelse vid

aventyr att ansékningen annars avskrivs.
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Det ar angelaget att PRV sa langt mgjligt 1 ett sammanhang redovisar de
hinder som enligt verkets mening foreligger. Men det ligger i den radande
ordningen att verket under handlaggningen kan &ndra sin uppfattning,
saval genom att franfalla ett tidigare anfért hinder som att anfora ett
nytt hinder. I det beslut varigenom drendet avgors har PRV sedan att
slutligt 6verviaga om det foreligger nagot hinder mot ansékningen och
déarvid beakta vad som kan ha anforts 1 drendet.

I sjalva saken gor Patentbesvarsratten foljande bedomning.

Vart och ett av de sokta markena avser tele- och datakommunikation via
portal for att na information 1 klass 38.

Markesordet EDINET ar dgnat att uppfattas som en sammansittning av
EDI och NET, vilka utgor vedertagna forkortningar for “electronic data
interchange” respektive "network”. Sa som PRV har anfort har uttrycket
“electronic data interchange” bl.a. inneborden elektronisk kommunika-
tion for affarstransaktioner ("the electronic communication of business

transactions”) och uttrycket "network” betydelsen néatverk eller Internet.

Var for sig dr de 1 mérkesordet ingaende leden EDI och NET beskrivande
for de tjanster som mérkena avser. Inte heller kan dessa led anses
samverka pa ett sadant satt att sarskiljningsférmagan hos dem vid en
helhetsbedomning forstarks, jfr EU-domstolens dom 1 méal C-265/00
(Campina Melkunie) punkt 39.

Sa som PRV funnit far ddarmed vart och ett av de sokta varuméarkena
ELECTRONIC DATA INTERCHANGE NETWORK - EDINET, EDINET
1 figur och EDINET anses sakna for registrering erforderlig sarskiljnings-

formaga for de tjanster som de avser.

Vid denna bedomning saknas anledning att ta stédllning till fragan om det
foreligger hinder mot registrering av varuméarket EDINET i figur (v.ans.
nr 09-08428) pa den grunden att méarket skulle vara forvaxlingsbart med
det motanférda varumarket EDNET.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 4 (Formulir B)

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



