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Registrering av varumarket QOO

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 6 september 2011
angaende v.ans. nr 11-01476, se bilaga 1

DOMSLUT

1. Patentbesvarsratten tillater inte den av EF begéirda dndringen av
tjansteforteckningen.

2. Patentbesvarsriatten avslar 6verklagandet 1 sjdlva saken.
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YRKANDEN M.M.

EF har yrkat att han tillats 4ndra sin ansdokan genom tilladgg av foljande
tjanster till varu- och tjansteférteckningen: sarskilt bloggning for
reklamédndamal och shopping on-line via kataloger, websidor och on-
lineauktioner 1 klass 35, sarskilt publicering av bloggar on-line,
publicering av elektroniska bocker och tidskrifter on-line och bloggning
namligen textforfattande i klass 41 samt séarskilt skapande och
underhéallande av bloggar for andra 1 klass 42 samt att ans6kan bifalls

med dessa dndringar.

I andra hand har EF vidhallit ans6kningen med den tjansteférteckning
som provats genom det éverklagade beslutet.

For det fall ett bifall till hans yrkanden i sjdlva saken forutséatter en
fornyad provning 1 PRV, har han begart att ansokan aterférvisas till

verket for en sadan prévning.

EF har till stod for sitt yrkande om édndring av ansékan anfort bl.a.
foljande. Ansékan om varumérke skedde elektroniskt och PRV:s hemsida
var otydlig. Inom en timme fortydligade han sin ansékan med avseende
pa tjansteforteckningen. PRV beaktade inte begidran utan bedéomde
korrigeringen som en utvidgning av ansékan men ldmnade inget

avslagsbeslut med 6verklagandehénvisning.

Till grund for sitt yrkande i sjdlva saken har EF hallit fast vid att det
sokta varuméarket QOO inte ar forvaxlingsbart med nagot av de
motanférda gemenskapsvarumirkena QOO (nr 3500477) och Q QOO
PRO i figur (nr 9207598).

EF har till utveckling av sin talan, utéver vad han framfoért 1 PRV, anfort
1 huvudsak féljande.

Det kan ifragasédttas om PRV:s beslut ar lagligt eftersom PRV dels inte
fattat nagot avslagsbeslut i anledning av hans "fértydligande” av tjanste-
forteckningen och dels inte tagit hdnsyn till hans begédran om att fa
komma in med en kompletterande skrift innan PRV fattade sitt beslut.
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Genomgaende bor viss forsiktighet iakttas vid bedomningen av likhet
mellan varor och tjanster. Normalt sett ar den faktiska skillnaden mellan
varor och tjanster tillracklig for att konsumenter ska kunna skilja dem at
aven 1 fall dar markeslikheten &ar stor. PRV har inte utforligt motiverat
vilka av de tjanster som det sokta market avser som kolliderat med vilka

varor 1 klass 9 som omfattas av de motanforda markena.

Innehavaren av gemenskapsvaruméirket QOO (nr 3500477) 4r inne-
havare av ett stort antal varumérken déaribland Coca Cola. Det stora
antalet marken forutsitter en extensiv bevakning av dgaren. Att
innehavarens skulle ha missat forevarande ansékan eller den andra
motanforda registreringen dr mer an osannolikt. Innebérden av QOO 1
den aktuella ansékan dr den vedertagna forkortningen av "Qorum of
One” samt Quality of Operations medan innebérden Coca Colas marke ar

en helt annan.

DOMSKAL
PRV:s handldggning

Sedan PRV utfardat forelagganden — den 6 april och den 24 maj 2011 —
och efter att EF inkommit med svarsskrifter, utfardade PRV den 10
augusti 2011 ett foreldggande med sista svarsdag den 5 oktober 2011. 1
forelaggandet anforde PRV att verket 6verviagt EF synpunkter men
fortfarande vidholl att det s6kta varumarket QOO var forvaxlingsbart
med de bada motanférda markena bestdende av, respektive innehallande,
bokstavskombinationen QOO. PRV redogjorde 1 forelaggandet for varfor
det enligt verkets mening férelag markeslikhet och varu- och
tjansteslagslikhet. I en svarsskrift som inkom till verket den 16 augusti
2011 argumenterade EF utforligt for varfor han ansag att verkets
bedéomning var felaktig samt begérde ett "snabbt” svar fran verket pa
vissa fragor sa han kunde beméta eventuellt kvarstaende hinder inom
den angivna fristen, dvs. den 5 oktober 2011.

Av PRV:s forelagganden den 6 april, den 24 maj och den 10 augusti 2011
framgar vilka aldre varuméarken som PRV ansag utgéra hinder for
registrering av EF varumérke. Det framgar ocksa vilka av de tjanster
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som EF mérke omfattade som enligt verkets mening liknade varor som de
motanférda méarkena avsag och vilka dessa varor var. Férelaggandena far
darfor anses ha innehallit ett tillrackligt klart besked om varfor det enligt
PRV:s mening forelag varu- och tjansteslagslikhet for att EF skulle
kunna ta stallning till vad verket anfort.

Néagon ytterligare skriftvaxling forekom inte innan verket den 6 september
2011, dvs. innan svarstiden i foreldggandet gick ut den 5 oktober 2011, be-
slutade att delvis avsld EF ansékan. Aven om EF den 16 augusti 2011
hade inkommit med svar pa féreldggandet borde verket, sarskilt mot
bakgrund av vad han hade anfort 1 svarsskriften, ha avvaktat med sitt
beslut tills svarsfristen hade 16pt ut. PRV borde ocksa ha lamnat ett
besked till EF om hur verket stédllde sig till hans begédran om ett svar.

EF har emellertid i Patentbesvarsriatten haft méjlighet att anfora
ytterligare synpunkter utéver dem han framfort i PRV. Det finns vid
dessa forhallanden inte anledning att aterférvisa ansékningen pa grund
av handldggningen 1 PRV.

Andring av ansékan

En ans6kan om registrering av ett individualvarumérke som gors elektro-
niskt ar att anse som inkommen till PRV nér sékanden fyllt 1 de uppgifter
som skall inga 1 den elektroniska ans6kan och som anges1 2 kap. 1§
forsta stycket varumérkeslagen (Vml), betalat foreskriven anséknings-
avgift och betalningen av ansékningsavgiften godkénts. Det ar darefter
endast tillatet att gora sadana dndringar som framgar av 2 kap. 2 § VmlL,,
det vill sdga ovasentliga dndringar 1 det sékta varumarket som inte dnd-

rar helhetsintrycket och begransningar i varu- eller tjansteférteckningen.

Enligt vad handlingarna i PRV:s akt visar har PRV inte uttryckligen
provat EF begiaran om dndring av ansokan, vilket verket borde ha gjort
under handldggningen av registreringsirendet eller senast i det
overklagade beslutet genom vilket verket skilde sig fran drendet. Av
PRV:s meddelande till EF dagtecknat den 23 februari 2011 framgar dock,
att verket tagit stallning till hans begédran om dndring av ansékan och att
verket inte ansett sig kunna tillata den begérda dndringen samt att
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verket darmed skulle komma att préva ansékan sa som den var utformad

nar den ingavs elektroniskt.

Med hansyn till att PRV tagit stéllning till fragan om dndring foreligger
inte nagot hinder mot att ta upp denna fraga till prévning i Patent-

besvarsratten.

Lika med PRV finner Patentbesvarsratten att den begérda dndringen
utgor en utvidgning av varuforteckningen och darfor inte ar tillaten
enligt 2 kap. 2 § VmL. Provningen av EF ansokan ska darfor dven 1
Patentbesvarsratten goras med utgangspunkt i den forteckning som
omfattas av det 6verklagade beslutet.

Risken for forvdxling

Sa som PRV anfort foreligger det 1 varuméarkesrattslig mening likhet
mellan de vetenskapliga och teknologiska tjanster och dartill relaterad
design samt den design och utveckling av datahardvara och mjukvara
som det sokta varuméarket QOO avser 1 klass 42 och de vetenskapliga
apparater och instrument, databehandlingsutrustningar och datorer som
de motanférda varuméarkena QOO och Q QOO PRO i figur omfattar i
klass 9.

Det s6kta market bestar enbart av bokstavskombination QOO. De &ldre
varumirkena innehaller respektive bestar av den sarskiljande och fram-
tradande bokstavskombinationen QOO. Den omstandigheten att beteck-
ningen QOO kan ha diverse olika betydelser, vilket géller for bade det
sokta och de motanforda méarkena, ar inte dgnat att distansera det yngre
market fran de aldre. Darmed foreligger méarkeslikhet.

Vid en samlad bedomning ar det sokta méarket, som PRV funnit, forvax-
lingsbart med vart och ett av de bada motanférda varumérkena med av-
seende pa de tjanster som framgar av det 6verklagade beslutet.
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Med hansyn till det nu anférda kan 6verklagandet i sak 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.



