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Mal nr 13-017

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 17 juni 2014

PARTER

Klagande

Cultimedia Information AB, 556552-5960
Tejarps Gard, 233 76 Klagerup

Motpart

Apple Inc.

1 Infinitive Loop, 95014-2084 Cupertino, USA
Ombud: Malin Ekstrand

Bird & Bird Advokat KB, Box 7714, 103 95 Stockholm

SAKEN
Upphévande av varumarkesregistreringen SCIPOD

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 november 2012
angaende varumérkesregistrering nr 411.096, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.
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YRKANDEN M.M.

Cultimedia Information AB (Cultimedia) har vidhallit att registreringen
av varumérket SCIPOD ska besta.

Apple Inc. har bestritt Andring.

Cultimedia har till grund for sin talan hallit fast vid att bolagets varu-
marke SCIPOD inte ar forvaxlingsbart med de motanférda varuméarkena
bestaende av eller innehallande méarkesorden POD och TPOD. Bolaget
har ocksa hallit fast vid att bestimmelsen 1 2 kap. 8 § forsta stycket 3

varumaérkeslagen inte ar tillamplig.

Apple har till grund for sitt bestridande hallit fast vid att Cultimedias
méarke ar forvaxlingsbart med av Apple motanférda kdnnetecken
bestaende av eller innehallande méarkesorden POD eller IPOD. Apple
har vidare hallit fast vid att bolagets kédnnetecken IPOD &r ként inom
en betydande del av omséattningskretsen och att en anviandning av
Cultimedias mérke skulle dra otillborlig fordel av eller utan skélig
anledning vara till skada fér IPOD:s sarskiljningsférmaga eller an-

seende
Parterna har, utéver vad som anforts 1 PRV, sarskilt framhallit foljande.
Cultimedia

IPOD finns som ord i Nationalencyklopedins elektroniska ordbok. Detta
ar ett tecken pa att ordet trivialiserats och inte pa att det fatt ett
starkare skydd. SCIPOD ér tillrackligt sarskiljbart fran IPOD och
déarmed inte forvaxlingsbart. Ordet dr 50 % langre och med en annan
begynnelsebokstav som dessutom ar en konsonant. Dessutom innehaller
ordet 67 % konsonanter jamfort med IPOD som bara innehaller 50 %
konsonanter. Varken ordbild eller ordet som sadant kan darmed anses
vara sa snarlikt att SCIPOD éar identiskt eller liknar IPOD. Alltsa ar

2 kap. 8 § forsta stycket 3 varuméarkeslagen inte tillampligt.
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Andra ledet POD i bada registreringarna har en rad olika betydelser och
tillampningar och ar sa trivialt att Apple inte kan havda nagon varu-
markesratt till detta ord. POD &r en forkortning som anvénds for flera
olika foreteelser, bl.a. POrtable Digital (music player) och Print On
Demand. Dessutom anvinds POD 1 exempelvis PODCAST och TRIPOD.
POD har enligt Concise Oxford Dictionary minst fyra betydelser, dar
den mest kidnda torde vara seedpod. POD anvéands ocksa som verb, to
pod, to bear or form (seed)pod.

Apple

IPOD éar kant inom en betydande del av omséattningskretsen. Bolaget
lanserade sin forsta barbara digitala musikspelare under varumaérket
IPOD 1 november ar 2001. Den 1 september 2010 hade det sammanlagt
salts 6ver en kvarts miljard digitala musikspelare under varumérket
IPOD. Apples forsaljning av digitala musikspelare under méarket IPOD
har under en lang tid legat pa exceptionellt hég niva 1 EU och 6vriga
varlden. Av Apples publicerade kvartalsrapporter framgar att Europa
var den andra storsta marknaden efter USA. Under 2009 kom mer 4n
en fjardedel av Apples total nettoinkomster fran forsdljning 1 Europa.

Mellan 2001 och 2010 lanserade Apple kontinuerligt nya och uppgra-
derade musikspelare av méarket IPOD. Apple har sedan lanseringen
investerat stort i varumérket genom omfattande och kontinuerliga
marknadsféringsatgarder. Och IPOD har bl.a. blivit rankad som det
tredje "most desired brand” och var nummer tre av "Top 20 CoolBrands”
i Storbritannien 2010. Ar 2009 hade IPOD en marknadsandel pa over
73,8 % 1 USA. Varumarket IPOD dominerade 6verlagset 4ven markna-
den 1 Europa for digitala barbara musikspelare.

Det faktum att IPOD férekommer i Nationalencyklopedins elektroniska
ordbok visar att Apples varumérke ar mycket ként vilket innebér att
detta atnjuter ett stort skyddsomfang. POD &r inte nagon vedertagen
forkortning for “portable music player” som Cultimedia pastar.

OHIM har ocksa i avgéranden fastslagit att IPOD ar kant inom en
betydande del av omséattningskretsen for “portable digital music players
and their accessories”. Det foreligger méarkeslikhet mellan SCTPOD och



PATENTBESVARSRATTEN Milnr 13-017 4 (6)

IPOD. En anviandning av SCIPOD skulle innebéra ett klart utnyttjande
av IPOD:s sarskiljningsférmaga eller anseende. Genom anvandningen
av ett sa pass likt varumérke skapa en association med IPOD vilket ger
Cultimedia en kommersiell fordel. Tjansterna Cultimedias méarke avser
ar identiska eller naraliggande de varor och tjanster som IPOD avser.
IPOD har ocksa en stark inneboende sarskiljningsférmaga och ar
mycket starkt inarbetat pa marknaden 1 Europa for barbara digitala
musikspelare. Dessa omstidndigheter forstarker risken for att anvand-
ningen av SCIPOD skulle dra otillborlig fordel av IPOD:s séarskiljnings-
forméaga och den goodwill som tillkommer IPOD och vara till skada for
IPOD:s sarskiljningsférmaga samt innebéra en risk att Apples varu-
marke IPOD urvattnas.

Det sokta market SCTPOD har i vart fall registrerats i strid med 2 kap.
8 § forsta stycket 2 varuméarkeslagen.

Det foreligger en hog grad av méarkeslikhet mellan SCIPOD och TPOD.
Forledet SCI saknar sarskiljningsformaga for tjanster i klasserna 41 och
42 och POD ar ddrmed det mest framtradande elementet. Som PRV
framhallit foreligger det identitet mellan slutledet POD och Apples
kannetecken POD 1 visuellt, fonetiskt och begreppsmaéssigt hdnseende.
Da POD ingér som slutled dven 1 IPOD f6religger en mycket hég grad av
mérkeslikhet mellan SCIPOD och IPOD. Aven om ledet SCI har ndgon
sarskiljningsférmaga foreligger en hog grad av markeslikhet. POD utgor
tre av sex tecken 1 Cultimedias marke och IPOD fyra av sex tecken.
Bade POD och TPOD har en hég grad av inneboende séarskiljningsfor-
maga. Aven om IPOD och POD inte har en férstirkt kénneteckenskraft
ar mérkeslikheten och varuslagslikheten tillracklig for att det ska fore-

ligga en risk for forvaxling. Det ar stor risk att omséattningskretsen asso-
cierar SCIPOD med Apples varumérken POD och IPOD.

Apple har 1 Patentbesvarsritten, utéver vad som aberopats 1 PRV, abe-
ropat ett timligen omfattande bevismaterial.
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DOMSKAL

Patenbesvarsratten finner vid en samlad bedémning av bevisningen i
malet, 1 likhet med PRV, att Apples kidnnetecken iPod/IPOD anvéants 1
sadan omfattning att det, inom en betydande del av omséattningskretsen
inom Europeiska gemenskapen, ar kant for digitala musikspelare och
tillbehor till sadana samt att kidnnetecknet darmed har férvarvat for-
starkt kinneteckenskraft for varor av detta slag.

Saval varuméarket SCIPOD som det motanférda gemenskapsvarumérket
1Pod 1 visst utférande (nr 5340484), som far anses vara det varumérke
som kommer varumérket SCIPOD narmast, omfattar undervisning/ut-
bildning, anordnande av handledning/instruktion, underhallning, sport-
och idrottsaktiviteter och kulturverksamhet 1 klass 41 samt vetenskap-
liga och teknologiska tjanster och dartill relaterad forskning och design,
industriella analyser och forskningstjédnster, design och utveckling av
datahardvaror och mjukvaror 1 klass 42. Det foreligger diarmed, som
PRV konstaterat, identitet mellan de tjanster som omfattas av Cultime-
dias marke och tjanster 1 klass 41 och 42 som Apples marke 1Pod 1 visst
utférande avser. Vidare foreligger som PRV funnit, likhet mellan de
tjanster som Cultimedias varuméarke avser iklass 42 och varor som

Apples méarke avser 1 klass 9.

Sa som PRV anfort 4r de motstaende méarkena lika 1 visuellt, och
fonetiskt avseende. En viss likhet kan, som PRV anfort, ocksa anses
foreligga 1 det att de motstaende markena innehaller ordet pod som bl.a.
betyder kapsel.

Varuméarket SCIPOD maste vid en helhetsbedomning av de nu aktella
markena, sarskilt med héansyn till det aldre markets forstarkta kdnne-
teckenskraft, anses forvaxlingsbart med iPod i visst utférande, 1 vart fall
pa det séttet att omséattningskretsen kan fa den uppfattningen att
tjansterna tillhandahalls av foretag mellan vilka det finns ekonomiska
band.

Vid denna bedomning provar inte Patentbesvarsratten om SCIPOD ar

forvaxlingsbart dven med 6vriga av Apple motanforda mérken.
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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.



