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Mal nr 11-095

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 24 april 2012

PARTER

Klagande

Schibsted ASA

Postboks 490 Sentrum, NO-0105 Oslo, Norge
Ombud: Magnus Henning, GROTH & CO KB
Box 6107, 102 32 Stockholm

Motpart

Wifstrand Rapidus AB

Box 4140, 203 12 Malmo
Ombud: Albihns.Zacco AB
Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN
Upphévande av varumérkesregistreringen R24

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 4 februari 2011
angaende vm.reg. nr 398.894, 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.

Schibsted ASA har vidhallit att registreringen av varumarket R24 ska
upphévas.

Wifstrand Rapidus AB har bestritt d&ndring.

Schibsted har till grund for sin talan hallit fast vid att varumérket R24
ar forvaxlingsbart med bolagets registrerade varumérken E24 (vim.reg. nr
385502 samt int.reg. nr 900818) och att bolagets marken ar val ansedda,
som det far forstas, for nyhetssidor.

Wifstrand Rapidus har till grund for sin talan hallit fast vid att de mot-
stdende méarkena inte ar forvaxlingsbara och att beteckningen E24 inte
forvarvat forstarkt kédnneteckenskraft.

Parterna har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande.

Schibsted

Bolagets primara invdndning mot PRV:s beslut rér underkédnnandet av
att varumérket E24 skulle vara vil ansett. Svarligen kan man bortse
fran att Shipsteds nyhetssida under ar 2008 genererade reklamintakter
om 47 193 000 kr. Det ar en enormt stor siffra 1 dessa sammanhang.
Skalet till dessa stora reklamintékter ar givetvis sidans popularitet.
Sasom bolaget visat har man sedan starten 2005 haft ca 630 000 indivi-
duella besok 1 snitt varje vecka.

Aven en bedémning baserad helt och hallet p& mérkena sdsom de regi-
strerats maste resultera i att markena som helhet ar féorvaxlingsbara.
Sasom PRV konstaterat rader identitet eller varumérkesrattslig varu-
och tjansteslagslikhet. Bada mirkena anvands for att identifiera nyhets-
siter. Givetvis ar det hogst skadligt att det finns en konkurrent pa mark-
naden med ett forviaxlingsbart varuméarke som otillborligen snyltar pa
den mycket goda renommé som tillkommer E24.

Bolaget kan inte forsta PRV:s resonemang dar verket argumenterar kring
skillnaderna mellan bokstaverna E och R. Det ar tvivelsutan sa att en-
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bart bokstaven E eller R inte gatt att registrera. Saledes bidrar 24 till
helhetsintrycket och maste beaktas vid jamforelsen. Dartill kommer att
bolagets méarke dr mycket valként hos allménheten och maste tillméatas
ett bredare skydd.

Wifstrand Rapidus

Varumérket R24 har skapats genom att bokstaven R som anknyter till
det etablerade varuméarket Rapidus satts samman med talet 24 som
anger att tjansterna, ddaribland informations- och nyhetsreportertjanster,
kan levereras eller vara tillgdngliga under dygnets 24 timmar. Nyttjan-
det av talet 24 pa ett beskrivande sitt far anses f6lja en etablerad an-
vandningsform av talet 24 1 nyhetssammanhang vilket medfor att talet
24 1 sig saknar sarskiljningsférméaga och inte ensamt kan férbehallas
nagon. PRV:s beslut stoder denna uppfattning. En konsekvens &r att
Schibsteds varumarken inte kan anses innefatta nagon ensamrétt till
talet 24 1 sig. Trebokstavskombinationer &r numera registrerbara som
varuméarken men har ett sndvare skyddsomfang 4n andra varumérken
med hogre grad av sarskiljningsférmaga. I praxis kravs ofta identitet
mellan tva motstaende tvabokstavskombinationer for att de ska anses
forvaxlingsbara. Denna praxis dr konform med EG-domstolens praxis
generellt. Det innebar att mindre vikt ska laggas vid icke-distinktiva
element 1 det har fallet talet 24. Enligt etablerad praxis anses den forsta
bokstaven 1 ett varuméarke vara den dominerande bokstaven som fangar
konsumentens uppméarksamhet. Vidare anses det lattare att identifiera
skillnader mellan varumérken ju kortare de ar. I en jamforelse mellan
E24 och R24 ar skillnaden i begynnelsebokstav tillracklig for att markena

inte ska anses vara forvaxlingsbara.

Det material Schibsted givit in utgor inte objektivt tillforlitligt och till-
rackligt stod for att varumérket K24 besitter en hogre grad av sarskilj-
ningsférmaga och utékat skydd. Den s.k. NORM undersékningen har
genomforts efter det att bolagets ansékan om registrering gavs in. Under-
sokningen har endast genomforts on-line och malgruppen utgors inte av
allménheten 1 stort. Den spontana kdnnedomen tycks dessutom endast
vara laga 11 %. Det begransade material som givits in till stod for
Schibsteds pastdenden och slutsatser avseende reklamintiakter och trafik
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ar ofullstandig och det ar darfor inte mojligt att bedéoma uppgifterna fran
reliabilitets- och validitetsaspekter.

Schibsted har genmalt.

Wifstrand Rapidus har last NORM-undersokningen felaktigt. Antalet
respondenter avseende kdnnedom var 2230, vilket i dessa sammanhang
ar manga. On-lineundersokningar har under ett antal ar varit den for-
héarskande och dven hos domstolar accepterade undersokningstekniken.
Malgruppen éar allménheten vad géller kinnedom och endast de som
kande till E24 gick vidare till andra delar av undersékningen. Resultatet
av kinnedomen var sa hogt som 47 % nar respondenterna fick vélja bland
sex nyhetssidor. Spontan kinnedom var 17 % vilket far anses som en hog
siffra 1 dessa sammanhang. Vidare har tva arsredovisningar bifogats dar
omséattningssiffrorna framgar. Sammantaget maste det sta utom allt
rimligt tvivel att E24 ar ett mycket starkt och valkant varumérke.

Shibsted har bl.a. aberopat tva marknadsundersékningar utforda av
SIFO under 2006 och NORM under 2009.

Parterna har givit in viss ytterligare utredning i malet.

DOMSKAL

Redan av den forsta fragan i marknadsundersékningen fran NORM
"Tank pa ekonominyhetssajter 1 Sverige. Skriv in den forsta webbsida du
kommer att tanka pa?” far de tillfragade sadan vagledning att svaret inte
kan laggas till grund fér en bedomning om beteckningen E24 &ar inarbe-
tad. Den av bolaget aberopade undersokningen utford av SIFO tar inte
sikte pa kinnedomen om beteckningen E24 i omsattningskretsen. Inte
heller 6vrig utredning i méalet ger stéd for att K24 anvénts 1 sddan om-
fattning att det uppnatt forstarkt kinneteckenskraft. Forvaxlingsbedom-
ningen ska saledes goras med utgangspunkt i de bada E24-mérkenas

ursprungliga sarskiljningsformaga.

Wifstrand Rapidus méke R24 avser nyhetsbrev i1 klass 16 medan
Schibsteds motanférda méarken E24 avser trycksaker 1 samma klass.
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Mellan dessa varor foreligger det som PRV anfort varuslagslikhet. Vidare
omfattar savial R24 som E24-mirkena siljframjande tjanster 1 klass 35.
Mellan det yngre och de dldre mérkena foreligger dirmed dven tjanste-
slagslikhet.

Sifferkombinationen 24 far 1 sig anses besitta svag ursprunglig kédnne-
teckenskraft, sa som PRV ocksa anfort, och darmed ett begransat skydds-
omfang. Den inledande bokstaven R i1 det yngre market skiljer sig fran
bokstaven E i de dldre markena saval visuellt som fonetiskt. Med hansyn
till att det ror sig om korta varumarken som &r lattare att minnas far
denna skillnad anses vara tillracklig for att omséattningskretsen inte ska
forvaxla Wifstrand Rapidus mérke med Schibsteds med avseende pa den
vara och de tjanster som ansékan avser. Overklagandet ska darfor inte
bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Jeanette Backvall, ordférande,
och referent, f. patentrattsradet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten
Jon Bergman. Enhalligt.



