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Mal nr 12-042

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 7 september 2012

Klagande

Ides AB, 556649-8902

Klostergatan 12, 582 23 Linko6ping

Ombud: Robin Berzelius och Kristina Sundstrom, Awapatent AB
Junkersgatan 1, 582 35 Link6ping

SAKEN
Registrering av varumarket MASTER

OVERKLAGAT AVGORANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 16 januari 2012
angaende v.ans. nr 09-03543, se bilaga 1

DOMSLUT

1. Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet 1 sjdlva saken.

2. Patentbesvarsratten avslar yrkandet om att inhdmta yttrande fran

PRV.
EE
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104 51 Stockholm



PATENTBESVARSRATTEN Milnr 12-042 2 (3)

YRKANDEN M.M.

Ides AB har i Patentbesvarsratten vidhallit sin ansékan om registrering
av varumédrket MASTER for samtliga sokta varor och tjanster. Bolaget
har dven yrkat att Patentbesvarsriatten inhdmtar yttrande fran PRV
betraffande forvaxlingsbedémningen av varu- och tjansteslagslikhet
avseende datorprogram, design och utveckling av datorprogram och

datorprogrammering.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att det inte foreligger
nagon forvaxlingsrisk mellan det sokta méarket och det motanférda
gemenskapsvaruméirket MASTER (nr 3041191).

Bolaget har till utveckling av talan utéver vad som antecknats 1 PRV:s
beslut anfért 1 huvudsak féljande. Datorprogram kan ha manga olika
slags funktioner och &ndamal samt dartill komma till anvandning 1 vitt
skilda branscher. Darmed kan det faktum att det 1 varuférteckningen for
tva varumérken ingar datorprogram inte per automatik innebéra att
forvaxlingsrisk foreligger. Méarken som ar registrerade for varor eller
tjanster med en tydlig begransning till en specifik bransch skulle da
erhalla ett formellt skyddsomfang som omfattar alla branscher. Av
europeisk rattspraxis framgar att datorprogram” anses vara en otillaten
overdefinition i forhallande till genuin varumarkesanviandning endast for
en viss typ av datorprogram eller for visst Andamal. Sverige ar for nér-
varande ett av fa lander som formellt forldnar méarken registrerade for
datorprogram inom bank och finans ett skyddsomfang for allting data-
relaterat.

DOMSKAL

Inledningsvis kan konstateras att det har inte framkommit nagot som
foranleder Patentbesvarsratten att inhdmta yttrande fran PRV.

Det sokta market MASTER éar identiskt med det dldre gemenskapsvaru-
méarket MASTER. Det fordras ddrmed, for att Ides ska kunna fa bifall till
sin ansokan 1 dess helhet, att de varor och tjdnster som de motstaende
markena avser tydligt skiljer sig at.
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Det s6kta market avser datorprogram for olika &ndamal 1 klass 9 och
datorrelaterade tjanster i klass 42. Aven det motanférda mérket avser
vissa slags datorprogram och datorrelaterade varor i klass 9 samt bl.a.
datarelaterade konsultationstjanster 1 klass 42.

I det yngre méarkets varuforteckning har undantagits datorprodukter som
riktar sig till bank-, finans-, forsdkrings- och telekommunikationsindust-
rin medan det dldre mérkets datorprodukter ror finansiella tjanster och
banktjanster. Dessa skillnader ar emellertid inte tillrackliga for att varu-
slagslikhet inte ska anses foreligga, bl.a. eftersom de datorprodukter av-
seende banktjanster som omfattas av det dldre market dven efterfragas
av, och marknadsférs mot, andra industrigrenar dn de som undantagits 1
det sokta méarkets varuforteckning.

Patentbesvarsratten delar mot denna bakgrund PRV:s bedomning att de
motstdende méarkena delvis avser varor och tjanster av liknande slag
samt att det foreligger en risk for forvaxling och ddrmed hinder mot
registreringen av det yngre méarket betraffande dessa varor och tjanster.
Overklagandet ska dérfor avslas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

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



