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Mal nr 10-269

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 27 mars 2013

PARTER

Klagande

Tradgardsteknik Scandinavia AB
Varalov, 262 96 Angelholm

Ombud: Patentbyran Y Wallengren AB
Box 116, 331 21 Varnamo

Motpart

Green Power Systems S.r.1

61028 Caprazziono di Sassocorvaro, Italien
Ombud: Awapatent AB

Box 11394, 404 28 Go6teborg

SAKEN
Upphévande av varumérkesregistreringen GREEN POWER 1 figur

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 15 september 2010
angaende varumérkesregistrering nr 397.106, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten upphéaver det 6verklagade beslutet till f6ljd varav
registreringen av varumédrket GREEN POWER i figur ska besta.

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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REDOGORELSE FOR SAKEN OCH FRAMSTALLDA YRKANDEN

Den 10 januari 2001 ansokte Tradgardsteknik Scandinavia AB (Tradgards-
teknik) om registrering av varuméarket GREEN POWER i figur hos PRV.

Efter att PRV den 27 augusti 2004 avslagit ansékan, med motiveringen att
de 1 det s6kta méarket ingaende orden GREEN POWER saknade erforderlig
sarskiljningsférmaga, 6verklagade Tradgardsteknik beslutet. Patent-
besvarsratten bifoll 6verklagandet den 22 februari 2006 1 mal 04-292 1
enlighet med ett av Tradgardstekniks 1 sista hand framstallt yrkande, vilket
innebar att market kunde registreras med en disclaimer fér orden i market.
Efter 6verklagande beslutade Hogsta forvaltningsdomstolen (davarande
Regeringsratten) den 30 maj 2008 att inte meddela provningstillstand.

Market GREEN POWER i figur registrerades den 15 augusti 2008 med den
begriansningen att ensamréitt inte erholls for texten 1 market.

Green Power Systems S. r. 1. (GPS) framstéallde harefter, den 14 oktober
2008, invandning mot registreringen och yrkade att den skulle upphévas.
Till grund fér invidndningen anférde GPS att varumérket var forvaxlings-
bart med ett kidnnetecken som vid tiden for ansékan anvindes av nagon
annan samt att ansékan om registrering gjorts med vetskap om detta och

att innehavaren inte anvant sitt mirke innan det andra kdnnetecknet togs i
bruk.

Tradgardsteknik bestred invidndningen.

PRV bif6ll genom det 6verklagade beslutet invdndningen och upphéavde
varumaérkesregistreringen for GREEN POWER i figur med stéd av 14 §
forsta stycket 7 1 varumérkeslagen (1960:644).

Sedan Tradgardsteknik 6verklagat PRV:s beslut har en ny varumérkeslag
(2010:1877), VmL, tratt ikraft. I 2 kap. 8 § forsta stycket 4 VmL anges nu-
mera att ett varumérke inte far registreras om det kan forvéixlas med ett

kénnetecken som anviandes hér i1 landet eller 1 utlandet av nagon annan vid
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tidpunkten fér ansékan och som fortfarande anviands, om sékanden var i
ond tro vid tidpunkten for ansékan.

Yrkanden

Tradgardsteknik har Patentbesvarsratten hallit fast vid att det registrerade
varumarket GREEN POWER i figur ska besta.

GPS har bestritt Andring.
Grunder

Tradgardsteknik

Tradgardsteknik har till grund for sin talan anfort att bolaget anviande
kénnetecknet GREEN POWER i figur innan Idrofoglia s.r.l. tog sitt varu-
marke 1 bruk 1 november 1998 och f6ljaktligen dven innan Idrofoglia tog sin
nya logotyp 1 bruk i oktober 1999. GPS inte har visat att GPS anvande ett
med det registrerade méarket forviaxlingsbart kdnnetecken innan den

10 januari 2001 da Tradgardsteknik lamnade in sin ansékan. Det saknas
dartill stod for att GPS ska kunna tillgodordkna sig Idrofoglias anvandning.
Idrofoglia och/eller GPS har vidare upphort att anvinda det aktuella varu-
market. Tradgardsteknik har 1 enlighet med dessa omstiandigheter en

tidigare rattsgrund och ansékan ar ddrmed inte ar inlimnad 1 ond tro.

GPS

GPS har anfort att varumarket GREEN POWER 1 figur ar identiskt med ett
varumérke som vid tiden fér ansékan anvindes av GPS och som fortfarande
anvinds av GPS samt att Tradgardsteknik lamnat in ansékan med vetskap
om detta samt att Tradgardsteknik inte anviant varuméarket innan vare sig
GPS eller Idrofoglia tog varumérket 1 bruk. GPS har dven anfort att GPS
kan tillgodorédkna sig Idrofoglias tidigare anvdndning av méarket, pa grund
av koncerntillhorighet alternativt pa grund av forvarv av kdnneteckens-
rattigheter fran Idrofoglia.
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Utveckling av talan

Tradgardsteknik

Tradgardsteknik tog ordméarket Green Power 1 bruk ar 1991. Det anvindes
da foretradelsevis for virmeenergi sasom viarmepannor och virmepumpar.
Det figurmarke som ar foremal for registrering togs i bruk av Tradgards-
teknik ar 1998 och har alltsedan dess haft samma utférande.

Tradgardsteknik har sedan bérjan av 1990-talet haft ett affarssamarbete
med Idrofoglia betriffande bevattningsapparater. Mot bakgrund av de lang-
variga kontakterna mellan bolagen ar det sannolikt att Idrofoglia haft
kdnnedom om Tradgardstekniks anviandning av ordméarket Green Power. 1
juli 1999 traffades representanter for Tradgardsteknik och Idrofoglia for att
diskutera bl.a. generatorer och elverk. Att Idrofoglia startat upp en verk-
samhet avseende dessa produkter var en nyhet for Tradgardsteknik liksom
att Idrofoglia valt att marknadsfoéra sina produkter under varumérket
Green Power. Tradgardsteknik hade emellertid inga inviandningar mot
detta utan forklarade att det passade vél in 1 Tradgardstekniks egna kon-
cept under kdnnetecknet Green Power i1 Sverige. Att Idrofoglia valt en logo-
typ snarlik den Tradgardsteknik redan anvande kunde Tradgardsteknik
acceptera sa lange Idrofoglia inte hdvdade dganderatt till denna savitt
gillde Skandinavien. Nagon uttrycklig diskussion om dganderatten till
varumérket Green Power fordes inte men det stod i1 vart fall klart att Idro-
foglia kénde till Tradgardstekniks tidigare anvandning av ordméarket och
logotypen samt att Idrofoglia inte ifragasatte Tradgardstekniks tidigare
ratt. Efter motet utokades affarssamarbetet till att omfatta generatorer och
elverk.

I slutet av ar 2000 meddelade Idrofoglia att tillverkningen och férsaljningen
av generatorer och elverk samt anvindningen av varumérket Green Power
skulle o6verflyttas till det nystartade bolaget GPS. Eftersom det kom in en
ny aktor 1 bilden blev Tradgardsteknik osdkra pa om den muntliga 6verens-
kommelsen gillande varumérket Green Power skulle respekteras och 1am-
nade darfor in en varumérkesansokan den 10 januari 2001. Samarbetet
mellan Tradgardsteknik och GPS avbréts under 2002 bl.a. eftersom GPS
inte respekterat Tradgardstekniks ensamritt till logotypen i Sverige. Det ar
saledes inte korrekt att GPS valde att avsluta samarbetet ar 2001.
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Tradgardsteknik vitsordar att Idrofoglia bérjade anvanda figurmarket
Green Power i november 1998. Inledningsvis skiljde sig markets utforande
fran Tradgardstekniks figurmarke for att sedan under ar 1999 bli likt detta.
Det saknar betydelse att Idrofoglia anvant figurmarket innan Tradgards-
teknik lamnade in sin ans6kan da det ar GPS som &r invdndare. Saledes ar
det GPS:s anvandning av figurmérket som ska ligga till grund for fragan om
vem av Tradgardsteknik och GPS som har tidigast ratt till detta marke.

GPS bildades ar 2000 och borjade enligt egen utsago inte anvéinda figur-
market forran ar 2001. Tradgardsteknik lamnade in sin varumérkesan-
sokan den 10 januari 2001 och GPS har inte visat att man anvande figur-
market fore det datumet. Vid tiden for Tradgardstekniks ansékan var det
Idrofoglia som anvinde méarket Green Power men Idrofoglia har sedermera
upphort med anviandningen. Det finns inget stod for att den icke prioritets-
grundande ibruktaganderitten ar éverlatbar. For det fall att Patentbesvéars-
ratten finner att GPS kan tillgodordkna sig Idrofoglias tidigare anvandning
anfors att GPS inte langre anvander det méarke som Idrofoglia anvande vid
tiden for Tradgardstekniks ansokan, da utférandet av GPS méarke skiljer sig
fran det marke som Idrofoglia anvéande 1 sddan grad att det inte kan sagas

vara samma marke.
GPS

Idrofoglia &r ett italienskt foretag som tillverkar bl.a. generatorer och
elkraftverk. Produktionen av dessa paborjades ar 1998. I oktober 1998 tog
Idrofoglia fram figurmarket Green Power som bestar av orden "Green” och
"Power” med en blixt mellan orden. Idrofoglia anvidnde méarket forsta
gangen 1 november 1998 i samband med en méssa i Bologna, d.v.s. mer &n
tva ar fore det att Tradgardsteknik lamnade in sin varumérkesansokan for
en identisk logotyp.

Under ar 2001 gjordes vissa koncerninterna transaktioner inom Idrofoglia,
vilket bl.a. innebar att hela generatorverksamheten flyttades till GPS, ett
systerbolag ("GPS” anviands héarefter for Idrofoglia och GPS).

Under ar 1999 och 2000 fungerade Tradgardsteknik som aterférséljare at
GPS av generatorer och elkraftverk i Sverige. Tradgardsteknik erhdll bl.a.
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broschyrmaterial dar figurmérket exponerades pa ett tydligt satt. Ar 2001
valde GPS att avsluta samarbetet med Tradgardsteknik och utsag ett annat
foretag till aterforsaljare av generatorer och elkraftverk i Sverige. Istéllet
for att upphora med anvandningen av figurméarket valde Tradgardsteknik
att inge en varumarkesansokan. Registreringen ar identisk med GPS:s
marke sanir som pa ordet "generators” som saknar betydelse 1 samman-
hanget da det ar beskrivande for aktuella varor. I egenskap av tidigare
aterforsaljare at GPS ar det uppenbart att Tradgardsteknik varit medvetna
om att figurmérket tagits fram av och anvéants av GPS fore tidpunkten for
ansOkningen ingivande.

De skillnader 1 GPS anvandning av figurméarket som Tradgardsteknik gor
gillande ar forsumbara och beror pa tryckningstekniska orsaker. Trad-
gardsteknik gav in den aktuella varumérkesansokan den 10 januari 2001
och har vitsordat att GPS borjade anvinda mérket 1 november 1998. Att da
gora géallande att GPS successivt Andrat utformningen av market for att
slutligen 1 oktober 1999 bli identiskt med Tradgardstekniks varumérke
saknar all logik.

Idrofoglia och GPS ingar i samma koncern. GPS kan darfor tillgodordkna
sig Idrofoglias tidigare anvindning av mérket. Om det skulle tillmétas
betydelse att bolagen inte &r samma juridiska person gors gédllande att GPS
forvarvat alla rattigheter fran Idrofoglia i samband med att bolaget tog 6ver
hela Idrofoglias verksamhet inom generatoromradet, varfor de av detta skal
kan tillgodorédkna sig Idrofoglias tidigare anvidndning av mérket.

GPS bestrider att Tradgardsteknik anvidnde méarket redan 1998. GPS
ifragasatter dven att Tradgardsteknik skulle ha anvant ordméarket Green
Power sedan ar 1991. Tradgardstekniks pastaende om att GPS skulle ha
accepterat att ratten till kinnetecknet Green Power tillkommer Tradgards-
teknik saknar grund och bestrids saledes. GPS bestrider &ven att de inte
langre skulle anvanda market.

Trddgardsteknik har genmdlt.

GPS paborjade tillverkning och forsialjning av generatorer och elverk forst
2001. Innan dess har det inte funnits nagon anledning for Tradgardsteknik
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att ha nagot samarbete med GPS. GPS och Idrofoglia S.r.l. 4r tva skilda

juridiska personer.

Varmluftspannor/varmepannor och generatorer/elverk ar naraliggande
produkter. Produkterna har samma handelsvagar och tillverkare av elverk
ar aven aterforsiljare av varmluftspannor. Produkterna har 4ven samma

slutanvandare.

Parterna har i1 Patentbesvérsratten aberopat skriftlig bevisning.

DOMSKAL

Lika med PRV finner Patentbesvarsratten att Tradgardstekniks figurvaru-
marke ar forvaxlingsbart med det motanforda figurméarke som GPS har
aberopat att bolaget, alternativt Idrofoglia, anvande vid tiden for Trad-

gardstekniks ansékan om varumérkesregistrering.

GPS har, mot Tradgardstekniks bestridande, inte visat att bolaget vid tiden
for Tradgardstekniks varumérkesansokan for egen del anviande det motan-

forda figurvarumarket.

Tradgardsteknik har vitsordat att Idrofoglia vid tiden for Tradgardstekniks

varumirkesansokan anvinde det motanférda figurvarumérket.

Vad GPS anf6ér om att bolaget har koncerngemenskap med Idrofoglia ar
emellertid inte tillrackligt for att kunna medfora att GPS ager tillgodordkna
sig Idrofoglias anvindning av det motanférda figurvarumérket. Och GPS
har mot Tradgardstekniks bestridande inte visat att bolaget férvarvat Idro-
foglias foretradesratt till det motanforda méarket.

Vid dessa forhallanden ska det 6verklagade beslutet upphévas varfér
registreringen av Tradgardstekniks varumérke ska besta.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Jeanette Backvall, referent, och f. patentrattsradet Ulf Hallin. Enhéalligt.



