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Malnr 11-148

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelad 1 Stockholm den 26 november 2012

Klagande

Research In Motion Limited

295 Phillip Street, Waterloo, Ontario N2L. 3W8, Kanada
Ombud: Awapatent Aktiebolag

Box 5117, 200 71 Malmo

SAKEN
Registrering av varumarket CURVE

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 12 maj 2011
angaende v.ans. nr 07-07846, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

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

LC
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.

Research In Motion Limited har i1 Patentbesvarsréatten i forsta hand
vidhallit sin ansbkan om registrering av varuméarket CURVE i enlighet
med den varu-/tjansteférteckning som framgar av det 6verklagade
beslutet. Bolaget har i andra hand yrkat att varu-/tjansteférteckningen
ska begréansas 1 klasserna 9, 37 och 42 enligt bilaga A.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att det sokta mérket
inte ar forvaxlingsbart med det motanforda gemenskapsvarumérket
PROCURVE (reg. nr 000757286).

Bolaget har till utveckling av sin talan anfért 1 huvudsak féljande.

Néagon forvaxlingsrisk mellan de motstaende mérkena i forhallande till
de sokta tjansterna i klass 37 och 42 kan inte anses foreligga enligt
gallande praxis. En korsgranskning mellan klasser ska endast ske nér
det ror sig om narmast identiska varumérken, vilket det inte ar fraga om
1 nu aktuellt fall. Vidare foreligger en tydlig skillnad mellan de varor som
det s6kta market omfattar 1 klass 9 och de hubbar, vaxlar och tillhérande
natverksprogramvara som PROCURVE ér registrerat for. De produkter
som omfattar databehandlingsutrustning och datormjukvara ar
begréinsade till att avse handdatorer. Efter begransningen i enlighet med
yrkandet 1 andra hand blir denna skillnad an stérre.

Det torde vara tydligt att en handdator och de tillbeh6r och mjukvaror
kopplade till sddana ar vasensskilt fran hubbar och vaxlar. Bade hubbar
och vaxlar fungerar som central nod i1 datornétverk och har normalt
funktionen att koppla ihop flera olika datorer med varandra och Internet.
De utgor saledes en del i hardvaruinfrastrukturen. Det ror sig
foljaktligen om produkter av olika natur som fyller viasentligt olika
funktioner och syften. Det dr varken fraga om konkurrerande eller
komplementéira produkter. Méarkena ar avsedda att forekomma 1 olika
branscher. Det 1 PRV:s praxis radande synséttet att anse att
varuslagslikhet foreligger mellan alla datorprodukter och datormjukvaror
ar foraldrat. Datorer och mjukvara finns i1 praktiken inom helt skilda
branscher och anvindningsomraden. Varorna borde istallet bedémas 1
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relation till den omséttningskrets och marknadsexponering som

produkterna och deras varumérken kan vantas ha.

Det foreligger en tydlig skillnad mellan de motstaende méarkena, oavsett
det faktum att det sokta varumérket ar inbegripet i det dldre mérket. De
respektive varumérkenas helhetsintryck ar olika. Sammantaget

foreligger saledes inte nagon forvaxlingsrisk mellan méarkena.

De motstaende markena samexisterar 1 Kanada och Japan. PROCURVE,
som ar registrerat 1 USA och Kina, har inte anforts som hinder mot
bolagets dar pagaende ansékningar om registrering av varumarket
CURVE. Vidare har bolagets ansékan om att CURVE ska registreras som
gemenskapsvarumérke kungjorts for invindning den 7 februari 2012.
Néagon inviandning fran innehavaren av PROCURVE har emellertid inte
inkommit. Pa andra territorier har det saledes ansetts att varuméarkena

kan samexistera.

SKAL

Det sokta market CURVE ingar i sin helhet och som en sérskiljande del 1
det motanférda varuméarket PROCURVE. Det foreligger darfor, som PRV
konstaterat, markeslikhet.

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att det finns en likhet
mellan de datormjukvaror som det sokta méarket avser i klass 9 och den
natverksprogramvara som det motanférda varumérket ar registrerat for 1
samma klass. Med avseende pa dessa varor foreligger saledes en risk for

forvaxling.

Vidare har PRV i det 6verklagade beslutet funnit att 6vriga
datorrelaterade varor samt datortjanster som det sokta market omfattar i
klass 9, 37 och 42 ar av liknande slag som de datorniatverksprodukter och
mjukvaror 1 klass 9 som det motanférda market avser. PRV har
emellertid 1 sitt beslut inte ndrmare preciserat vilka datorrelaterade
varor och tjanster som avses och inte heller for vilka av de 6vriga varorna

och tjdnsterna som det kan uppsta en forvaxlingsrisk med det aldre
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market och som enligt verkets mening utgér hinder mot registrering av
det sokta méarket.

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
foreligger hinder mot registrering maste preciseras. Angaende partiellt
avslag och motivering av beslut, se EU-domstolens dom i mal C-239/05
(BVBA Management).

Det skulle 1 forevarande fall sta 1 strid mot instansordningens princip att
prova den fragan forst 1 Patentbesvarsriatten. Fragan om vilka av de
sokta varorna och tjadnsterna som det foreligger hinder mot registrering

for, bor darfor aterforvisas till PRV for fornyad provning.

Det ankommer pa PRV att vid denna prévning dven ta
stallning till Research In Motion Limiteds yrkande i andra
hand.

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.



Bilaga A

Klass 9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska apparater och
Instrument; apparater och instrument for vagning, métning, signalering, kontroll
(6vervakning), livraddning och undervisning; apparater och instrument oy
besiktning och lantmé#tning; apparater och instrument for ledning, viaxling,
transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet:
apparater for inspelning, upptagning, sdndning eller dtergivning av data, ljud
och bilder; magnetiska databérare; inspelningsbara skivor; raknemaskiner;
éatabehandlingsutrustning némligen-handdatorer smartphones; registrerad
datormjukvara (nerladdningsbar datormjukvara), datormjukvara nédmligen
operationssystem for datorer och handdatorer, datorkummunikationsmjukvara
for synkronisering, sandning och delning av data, kalendrar, innehall och
meddelande mellan en eller flera elektroniska handdatorer och data lagrad pa
eller i anslutning till en dator, datormjukvara och program for musik, filmer,
animering, elektroniska bécker, digitala kartor samt rérande underhéallning och
kommunikation, datormjukvara fér kommunikation i nédsituationer via data
och/eller réstsignaler, datormjukvara for kommunikation via teletypskrivning
(TTY), datormjukvara for personlig navigering och navigering 1 bil,
datormjukvara for datorspel for underhallningsdndamal.

o

Klass 37 Teknisk support avseende

trédiésa-handenheter smartphones: teknisk support avseende
satellitnavigeringssystem (GPS) avseende tr&dlésa-handenhetos (hirdvara)

smartphones.

Klass 42 Vetenskapliga och teknologiska tjanster och dartill relaterad forskning
och design; industriella analyser och forskningst; anster; design och utveckling av
: ; rox-smartphones; konsultation avseende
datorhardvaror och mjukvaror; teknisk support avseende mjulvarer
smartphones; teknisk support avseende satellitnavigationssystem

(GPS)(mjukvaror); samtliga tjinster avseende trédlésa-handenheter

smartphones.
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