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Mal nr 10-238

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 31 oktober 2011

Klagande

Enea AB, 556209-7146

Box 1033, 164 21 Kista

Ombud: Lotta Wikman Oman, Ahlford Advokatbyra AB
Box 1111, 751 41 Uppsala

SAKEN
Registrering av varumarket ENEA OSE

OVERKLAGAT AVGORANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 17 augusti 2010
angaende v.ans. nr 09-03842, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
ansOkningen ater till PRV for fornyad prévning.

EE
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.

Enea AB har 1 férsta hand vidhallit sin ans6kan om registrering av
varuméarket ENEA OSE i oférdndrad omfattning.

I andra hand har bolaget yrkat att ansékningen beviljas i1 klasserna 38
och 42 samt med en begriansad varuférteckning i klass 9 enligt foéljande:
basstationer (telekommunikation); teleckommunikationssystem, registre-
rade operativprogram, datorsystem, informationsbehandlingssystem,
programuvara for utveckling och installation av tillimpningar.

I ett tredje alternativt har bolaget yrkat att ansokningen beviljas i
klasserna 38 och 42 samt med en begransad varuforteckning i klass 9
enligt foljande: datorprogram, namligen realtidsoperativsystem och
programuvara for utveckling och installation av tillimpningar.

I sista hand har bolaget yrkat att ansékningen beviljas 1 klasserna 38 och
42 samt med en begriansad varuforteckning 1 klass 9 enligt foljande:
datorprogram (registrerade), namligen realtidsoperationssystem med
tillhorande mjukvara.

Som grund for sin talan har Enea aberopat att det sokta varumarket
ENEA OSE inte ar forvaxlingsbart med det av PRV motanforda gemen-
skapsvaruméarket OSE 1 figur (nr 1211408).

Till utveckling av talan har bolaget anfort bl.a. féljande.

Enea grundades ar 1968 och ar ett globalt mjukvaru- och konsultbolag
specialiserat pa losningar for kommunikationsintensiva produkter.
Industriexpertisen omfattar telekominfrastruktur, mobiltelefoner,
medicinteknik, fordon, industriautomation och flyg. Bolaget har verk-
samhet inom mjukvaru- och systemutveckling, test och utbildning.

Enea innehar ett antal varumérken, bl.a. ordméarkena ENEA och OSE.
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Bolaget har haft namnet Enea som hela eller delar av firman sedan
bolagets tillkomst. Bolaget lanserade den férsta OSE-produkten ar 1985.
OSE ar idag ett av varldens mest anvinda operativsystem och ar val kant
bland foretagets kunder.

Det motanforda gemenskapsvarumérket ar ett mycket sarpréaglat figur-
marke. Den elipsformade tunna linjen genom den inledande bokstaven O
och cirklarna pa den ger associationer till himlakroppar i omloppsbana
vilket 1 hog grad bidrar till figurméarkets sarpréagel. Dessutom kan note-
ras att markets klassificering i Wienklasserna 1.5.24, 1.13.1 och 27.3.15
ytterligare understryker dess tydliga figurelement med uppenbara asso-

ciationer till Saturnus och omloppsbanor 1 rymden.

I det aktuella fallet ror det sig vidare om ett ordmérke som ska bedémas i
relation till ett figurmarke och dessutom ar inledningarna pa varumérke-
na helt olika varvid inga likheter foreligger mellan prefixen. Det ror sig
aven om tva korta varumarken vilket gor att betraktaren ser hela varu-
markena och da framstar skillnaderna tydligt. Att ett yngre méarke inne-
haller ett méarkesord som konstituerar ett dldre marke ar inte 1 sig till-
rackligt for att forvaxlingsbar likhet ska foreligga.

Viss varuslagslikhet foreligger 1 klass 9 mellan datorprogram (nedladd-
ningsbara mjukvaror), registrerade operativprogram, kringutrustning for
datorer, registrerade datormjukvaror; granssnitt (for datorer); kretskort;
lagrade datorprogram; integrerade kretskort (smartcards) (aktivkort) som
det sokta varumarket avser och grdnssnittskort, integrerade kretsar,
tryckta kretskort, tangentbord, kortldsare, ldsare, skrivare, minnen,
mikrodatorer, moderkort, musar, dataminnen, skannrar, centralenheter,
datorprogram och programvara sparad pa band, kort, disketter eller
elektriska eller elektronisk utrustning som det motanférda gemenskaps-

varumdarket omfattar.

Innehavaren av det motanférda gemenskapsvarumérket erbjuder IC
packaging and testing services and Electronics Manufacturing Services 1
motsats till Enea som tillhandahaller mjukvaror och operativsystem.
Dessa typer av produkter tillhandahalls inte pa samma forsaljnings-
stiallen och torde sillan komplettera varandra eftersom Enea inte
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tillhandahaller hardvaror eller ens fysiska produkter.

Efter invindning av ett bolag inom Enea-koncernen mot det motanférda
gemenskapsvarumérket begransades dess varuforteckning i klass 9 efter
en forlikning. Det som innehavaren av gemenskapsvarumarket strok var
datorrelaterade varor vilket inte kan tolkas pa annat séitt 4n att parterna
var 6verens om att varuslagslikhet darefter inte forelag i klass 9.

Sammantaget kan inte den mindre varuslagslikhet som foreligger 1 sig
innebéra att varumarkena ar forvaxlingsbara vid den helhetsbedomning

som ska goras.

De motstaende méarkena vander sig bada till andra bolag — inte till
konsumenter — och det handlar om professionella kopare.

Eftersom gemenskapsvarumérken verkar pa en stor marknad med
betydande varuméarkestrangsel far storre likheter mellan varumérken
tillatas. Bedomningen av forvaxlingsbarhet nar det géller gemenskaps-
varuméarken maste darfor goras sndvare dn om det enbart géllt nationella

varuméarken.

SKAL

Till att bérja med konstaterar Patentbesvarsriatten att vad Enea anfort,
om att omséttningskretsen for respektive méarke enbart bestar av pro-
fessionella kopare, inte avspeglas 1 varu- och tjansteférteckningarna for
maéarkena, ens 1 de delar diar de sammanfaller. Markena avser salunda ett
flertal varor som anvands dven av konsumenter, bl.a. avser det sokta

market registrerade datormjukvaror i klass 9.

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att det, vilket Enea for
ovrigt vitsordat, foreligger varuslagslikhet mellan vissa varor 1 klass 9
som ansokan avser enligt yrkandet i férsta hand, daribland kringutrust-
ning for datorer, a ena sidan och bl.a. tangentbord som det motanférda



PATENTBESVARSRATTEN Milnr 10238 5 (6)

gemenskapsvarumérket OSE 1 figur omfattar 1 samma klass & den andra.

Som PRV funnit domineras det motanférda gemenskapsvarumarket OSE
1 figur av beteckningen OSE. I méalet har, som det far férstas, inte gjorts
gillande annat dn att beteckningen OSE i1 det motanférda gemenskaps-
varumarket har kdnneteckenskraft for bl.a. sadana tangentbord som det

avser.

I det sokta varumarket ENEA OSE ingar beteckningen OSE i sin helhet.
I betraktande av att OSE har en kdnnetecknande stallning 1 Eneas
marke finner Patentbesvarsritten vid en helhetsbedomning av de mot-
stdende méarkena att det finns en risk for forviaxling mellan Eneas varu-
marke ENEA OSE och det motanférda gemenskapsvarumarket OSE i
figur, 1 vart fall pa sa satt att allmédnheten kan tro att de varor som
markena avser kommer fran foretag med ekonomiska band. Att gemen-
skapsvarumérket har en figurativ utformning medf6r ingen annan be-
domning. Angaende betydelsen av ett ord med kdnnetecknande stéllning,
jfr. EU-domstolens avgérande i mal C-120/04, Medion AG, p. 37.

En ansékan om registrering av varuméarke ska fr.o.m. den 1 juli 2011,
enligt 2 kap. 18 § varumérkeslagen (2010:1877) avslas delvis om det
endast foreligger hinder mot registrering med avseende pa vissa varor
eller tjanster. Det innebéar att de varor eller tjanster for vilka det fore-
ligger hinder mot registrering maste preciseras. Angaende partiellt
avslag och motivering av beslut, se EU-domstolens dom i mal C-239/05
(BVBA Management).

PRV har dock inte 1 sitt beslut ndrmare preciserat for vilka av de sokta
varorna som det kan uppsta en risk for forvaxling mellan de motstaende
markena och som enligt verkets mening utgér hinder mot registrering av
det sokta méarket. Det skulle 1 forevarande fall sta i strid mot instans-
ordningens princip att préva den fragan forst 1 Patentbesvarsratten.
Denna fraga bor darfor aterforvisas till PRV for fornyad provning. Det
ankommer dven pa verket att vid denna prévning ta stdllning till om
Eneas inskrankningar av varuférteckningen for det sokta méarket kan
godtas.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

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



