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YRKANDEN M.M.

Caterpillar Inc har yrkat att registreringen av varuméarket COPYCAT
ska upphéavas.

Short Supply Varberg AB (Short Supply) har bestritt Andring.

Caterpillar har som grund for sin talan hallit fast vid att varumarket
COPYCAT ar forvaxlingsbart med Caterpillars ordméarken CAT

(nr 310192), CAT (nr 9344755) och CAT ENGINEERED DURABILITY
(nr 2666238) samt figurméarkena CAT (nr 310193, 5028147 och 1063296).
Vidare ar kédnnetecknet CAT vl ansett 1 saval Sverige som EU. Registre-
ringen och anvandningen av COPYCAT drar otillborlig fordel av de val
ansedda markena eller ar till forfang for Caterpillars val ansedda kdnne-

teckens sarskiljningsférmaga.

Short Supply har till grund for sin talan anfort att det inte foreligger
nagon forvaxlingsrisk mellan COPYCAT och Caterpillars méarken be-
staende av eller innehallande méarkesordet CAT. Vidare &r COPYCAT
inte pa nagot satt till forfang for Caterpillars méarken och inte heller drar
bolagets yngre méarke ndgon som helst fordel av Caterpillars mérken.

Parterna har i Patentbesvérsratten anfort bl.a. foljande.

Caterpillar

Nar det nedan anges "varuméarket CAT" avses saval ordmérket CAT som
det figurativa utférandet.

I motsats till vad PRV anger i sina skél ska dven det faktum att varu-
market CAT ar val ansett for gruv- och anldggningsmaskiner och fordon
tas med 1 forvaxlingsbedomningen eftersom varuméarket COPYCAT drar
otillborlig fordel av det ansedda mérket eller ar till forfang for méarket
CATSs sarskiljningsférmaga. Det senare giller sarskilt som ordet COPY
betyder "kopia" och market COPYCAT saledes kan uppfattas som "kopia
av CAT".
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PRV anger 1 sina skal att orden CAT respektive COPYCAT skiljer sig sa
att mérkena ifraga skulle vara konceptuellt olika. Detta tillbakavisas da
betydelsen "hdrmapa" eller "efterfoljare" vilket PRV héanvisar till inte
torde vara kénd av en storre del av de svenska konsumenterna. I stéllet
forstar betydligt fler svenskar betydelsen av orden "copy" respektive "cat"
och laser méarket som " kopia CAT" eller "kopia av CAT". PRV har darfor
gjort en felaktig bedomning av den konceptuella likheten. PRV héanvisar
till ett aldre avgorande fran Patentbesvarsriatten, mal nr 97-112 CAT ./.
CATWALK. Detta avgorande ar inte relevant i forevarande mal.

CAT ar ett val ansett varumérke 1 relation till gruv- och anldggnings-
maskiner och -fordon. Kdnnetecknet CATERPILLAR éar ett av varldens
mest kdnda varumarken enligt foretaget Interbrands méatning. Foér aren
2010 och 2011 anges CATERPILLAR pa plats 70 respektive plats 62.

Foretaget Caterpillar startade 1 USA under 1890-talet med att sidlja
traktorer. Ar 1925 fusionerade det ursprungliga bolaget till Caterpillar
Tractor Inc. Forutom kédnnetecknet CATERPILLAR boérjade bolaget
anvanda market CAT som ett kidnnetecken for sina produkter. Den dldsta
varumarkesregistreringen for CAT ar fran USA fran ar 1948. Den aldsta
svenska varumarkesregistrering for CAT ar fran ar 1965, (nr 1130779)
avseende varor 1 klasserna 7 och 12. Denna registrering ar fortfarande 1
kraft. Det ror sig saledes om en mycket lang, sammanhéngande och
konsekvent anvandning av kdnnetecknet CAT. 2011 ars forsaljnings- och
intaktsresultat pa USD 60,138 miljarder gor Caterpillar till varldens
ledande tillverkare av diesel- och naturgasmotorer, gasturbiner for
industrin, dieselelektriska lokomotiv samt utrustning fér bygg- och

gruvindustrierna.

Att kédnnetecknet CATERPILLAR tillhor de 100 mest valkéanda varu-
markena 1 viarlden har betydelse dven for kinnedomen om market CAT
eftersom manga konsumenter, inom gruv- och anldggningsbranschen,
troligen de flesta, igenkdnner kopplingen mellan CAT och det kommer-
siella ursprunget Caterpillar.

Av Caterpillars svenska hemsida framgar hur varumérket CAT anvands
idag och for vilka produkter inom segmentet diesel- och naturgasmotorer,

gasturbiner fér industrin, dieselelektriska lokomotiv samt utrustning for
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bygg- och gruvindustrierna. Varumarket CAT anvéands framférallt 1 figur-
utférande mycket framtradande och tydligt pa all utrustning. Det finns
saledes pa en rad platser 1 Sverige, exempelvis 1 gruvdrift och pagaende
anléggnings- och infrastrukturarbeten, maskiner och motorer. Cater-
pillars produkter inom detta segment finns 1 alla EU lander. CAT-pro-
dukter marknadsfors och forséljs genom auktoriserade aterforséaljaren
Pon Equipment AB pa fem olika platser 1 Sverige. Caterpillar har bl.a.
marknadsfort sig 1 Sverige 2012 och 2013 genom hemsidan, "roadshow"
2012 pa sex olika platser runt om 1 Sverige och deltagit 1 missor sasom
Maskinexpo och annonser 1 facktidskrifter.

EU-landerna Spanien, Irland och Tyskland representerar en betydande
del av marknaden inom EU for gruv- och anlaggningsutrustning. I alla
dessa lander har produkter med kdnnetecknet CAT salts under mycket
lang tid, bl.a. 1 mer &n 60 ar pa Irland och 1 mycket stor omfattning.

I en rad avgéranden inom EU har nationella domstolar och gemenskaps-
rattsliga instanser fastslagit att CAT ar ett val ansett varumaéarke for
gruv- och anldggningsmaskiner och -fordon. Aven om det gors géllande
att det ar ett notorisk faktum att market CAT ar ett val ansett varu-
marke fér maskiner och fordon for gruv- och anldggningsarbeten dven 1
Sverige, ska avgoranden och fakta for andra EU lander beaktas. Man har
funnit market CAT vara ett vail ansett varumérke bl.a. 1 Grekland och
Tyskland, samt pa gemenskapsniva i1 avgorande fran forsta 6verprov-
ningsndmnden vid OHIM i mal nr R 93/2009-1 RAMKAT ./. CAT. EU
domstolen har 1 de s.k. Chevy och PAGO avgérandena (dom av den 14
september 1999 1 mal C 357/97 General Motors./.Yplon SA och dom av
den 6 oktober 2009 1 mal nr C-301/07 PAGO International GmbH./.
Tiromilch registrierte Genossenschaft GmbH) angivit att det ar tillrack-
ligt att ett gemenskapsvarumérke ar kiant inom en betydande del av
omséattningskretsen inom en vasentlig del av EU, vilket kan vara en del
av EU eller endast ett land inom gemenskapen. I PAGO-avgoérandet
ansdgs Osterrike vara en vésentlig del av gemenskapen. Av dessa
avgoranden foljer saledes att gemenskapsvaruméarkena CAT och CAT i

figur aven 1 Sverige ska anses vara vil ansedda varumarken.

I helhetsbedéomningen om varuméarket COPYCAT ar forvaxlingsbart
med det tidigare kdnnetecknet CAT ska hansyn tas till att market CAT
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anvints under sddan tid och 1 saidan omfattning vad géller kldder och
skor att det skall tillerkdnnas en forstarkt kanneteckenskraft for skor.

Caterpillar har sedan tidigt 1990-tal framgangsrikt utékat anvindningen
av market CAT, s.k. merchandising, till att &ven omfatta kldder och skor,
och alltsa inte enbart rikta sig till en professionell omséattningskrets, sa-
som ar fallet betriaffande maskiner och fordon fér gruv- och anldaggnings-
arbeten. Sarskilt anvandningen av méarket CAT for grovre skor och
kangor har varit en betydande del av denna merchandising. Man salde
och saljer 4n idag kldder och skor for professionella som ska tala "tuffare
tag”. Snart efter lanseringen pa boérjan av 1990-talet blev framférallt
grovre skor och kdngor av méarket CAT populdra, da dessa anspelade pa
de strianga krav som stélls p& yrkeskldder. Aven som ren "street wear"
blev det snart mode att ha CAT-kdngor med grova sulor eller en mossa
med méarket CAT pa. Att skor med méarket CAT idag riktar sig lika
mycket till vanliga konsumenter kan man se av aterforsialjaren Selected
Brands sortiment diar CAT-skor finns tillsammans med andra kdnda

modemaéarken.

Varor 1 klass 25 med méarket CAT finns att képa 1 alla EU lander, inbe-
gripet Sverige. Ar 2011 sdldes i Sverige CAT-skor till ett marknadsvirde
om nédstan 9 miljoner SEK och 2012 6ver 6 miljoner SEK. Av 6vriga for-
saljningssiffror, for glaségon, viaskor och handskar, framgar att CAT ar
ett vanligt forekommande och valkidnt modemaéarke for klader, huvud-
bonader, skor, vaskor och glaségon for svenska konsumenter. Skor med
méarket CAT har saledes funnits pa den svenska marknaden i 6ver 20 ar
och férsaljningen har sedan 2003 legat mellan 4 och 9 miljoner 1 mark-
nadsvérde. Volymen har varit mellan 33 000 — 68 000 par skor om aret.

I flera avgéranden nationellt inom EU och pa gemenskapsniva har beak-
tats att CAT ar ett valkant varumarke for varor 1 klass 25. Som nagra
exempel kan ndmnas ett avgorande fran spanska patentverket i en in-
vandning mot market FAT. Dari anges betraffande varor i klass 25 "the
reputation alleged by the opponent is deemed proven". Grunden for in-
vandningen var gemenskapsvarumérken. Av invindningsédrende vid
OHIM kan noteras Andra besvirsndmndens beslut 1 mal nr R 125/2009-2
CAT vs TWINCAT. Namnden anger att det foreligger visuell, fonetisk och
begreppsmassig likhet. Vad géaller det senare anges att ”...the first word
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"TWIN” of the contested mark could be understood as "TWO CATS” or a
duplicate copy of the dominant element of the earlier mark.” Samma
resonemang kan anges for det aktuella market som ju kan ses som "kopia
av CAT". Som ett annat exempel har OHIMs inviandningsavdelning av-
slagit en ansokan for market BLACK CAT, for bl.a. varor i klass 25, med
héanvisning till det tidigare méarket CAT.

Short Supply

Markeslikhet bestrids. En helhetsbedomning ska goras vid bedomningen
av huruvida varumérken ar forvaxlingsbara. Enligt etablerad praxis ar
det inledande ledet i ett varumérke av storre betydelse dn det efter-
foljande ledet. De bada varumarkena COPYCAT och CAT skiljer sig at
bokstavsmassigt genom att varuméarket COPYCAT har ett inledande
dominerande led som varumérket CAT helt saknar. Varuméarket CAT
saknar 6verhuvudtaget nagot dominerande led eller nagon dominerande
del. Nar sa ar fallet d4gnar sig genomsnittskonsumenten inte at att under-
soka led eller detaljer 1 varumérket, utan gor en helhetsbedémning.
Eftersom de bada varumarkenas helhetsintryck 1 hog grad skiljer sig fran
varandra visuellt kan inte varumérkeslikhet anses foreligga 1 det avseen-
det.

Betydelsemassigt ar forvaxlingsrisk utesluten. Varumarket CAT ska upp-
fattas som en forkortning pa det fulla namnet "CATERPILLAR", vilket
betyder larv eller bandvagn. Varuméarket CAT anspelar sdledes pa de
anldaggningsmaskiner med larvfétter som Caterpillar Inc. sidljer. Eftersom
det 1 6verklagandet havdas att varumérket CAT &r val ansett maste det
ocksa sta klart att det ar allmént ként hos genomsnittskonsumenten att
varumirket CAT ar en forkortning pa "Caterpillar". Vidare ar betydelsen
av varuméarket COPYCAT - 6versatt till svenska - "hdrmapa", vilket ar
ett substantiv for en person som harmar eller tar efter nagon. Varu-
market COPYCAT anspelar inte pa nagot satt pa varuméarket CAT, utan
anspelar pa just uttrycket "copycat" eller "harmapa" 1 dess fulla be-
tydelse. Uttrycket "copycat" eller "harmapa" ger inte pa nagot séatt konsu-
menter ett intryck om att det finns nagot kommersiellt samband mellan
varuméarket COPYCAT och varuméarket CAT. Mot denna bakgrund kan
varumairkena inte forknippas med varandra och varumarket COPYCAT
ska anses vara distinkt i detta avseende.



PATENTBESVARSRATTEN Milnr 13-043 7 (9)

Uttalsmaéssigt skiljer sig varumérkena séarskilt patagligt fran varandra.
Vid den uttalsméssiga bedémningen varken kan eller ska bortses fran det
inledande ledet "COPY". Varuméarket COPYCAT uttalas alltid med bada
leden tillsammans. Betoningen i uttalet domineras av det inledande ledet
"COPY". Av detta foljer att de jamforda varuméarkena ger olika rytmer
och melodier, vilket sammantaget visar att det inte foreligger nagon for-

vaxlingsrisk.

Aven om viss fonetisk likhet kan anses foreligga, ska det med hansyn till
den sarskiljande formagan méarkets dominant "COPY" har, vid en hel-
hetsbedomning inte anses foreligga nagon forvaxlingsrisk. Den begransa-
de fonetiska likheten ska inte vid en helhetsbedomning tillmétas sadan

betydelse att den utgor hinder for att registreringen av varumaérket
COPYCAT ska besta.

Eftersom det varken foreligger visuell, konceptuell eller fonetisk forvax-
lingsrisk kan inte varuméarket COPYCAT innebéara en risk for att allman-
heten vilseleds betriaffande det kommersiella ursprunget. Foljaktligen ar
inte varumarket COPYCAT pa nagot satt till forfang for varumérket CAT
och inte heller drar varumérket COPYCAT nagon som helst otillborlig
fordel av varuméarket CAT.

Caterpillar har 1 Patentbesvarsratten aberopat viss ytterligare skriftlig

bevisning.

DOMSKAL

Short Supplys varuméarke COPYCAT avser skor 1 klass 25. Samtliga
Caterpillars varumarken — de svenska nationella varumarkena CAT och
CAT i figur samt gemenskapsvarumérkena CAT, CAT i figur och CAT
ENGINEERED DURABILITY — avser bl.a. fotbekladnader, som inbegri-
per skor, och kldder 1 samma klass. Caterpillars gemenskapsvarumérken
CAT och CAT i figur avser ocksa bl.a. gruv- och konstruktionsmaskiner i
klass 7 och fordon 1 klass 12.
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Det foreligger saledes identitet mellan sadana skor och fotbeklddnader
som de motstaende markena avser. Vidare foreligger likhet mellan de
skor som det yngre market avser och de kldder som de motanférda
markena avser. Nagon likhet 1 varumarkesrattslig mening kan
emellertid inte anses foreligga mellan skor och fotbekladnader a ena
sidan och gruv- och konstruktionsmaskiner och fordon a4 den andra. Att
skor kan utgora en del av en yrkesklddsel inom t.ex. gruv- och anlagg-

ningsbranschen foranleder saledes inte nagon annan bedémning.

Omséttningskretsen for fotbekladnader och klader utgors av konsumen-
ter 1 allminhet. Omsattningskretsen for gruv- och konstruktionsmaskiner
och for sadana fordon som de motanférda gemenskapsvarumarkena CAT
och CAT i figur avser utgors huvudsakligen av foretag och yrkesutovare

inom bl.a. entreprenadomradet.

Markeselementet CAT, som utgor respektive ingar 1 de motstaende
markena, uppfattas i det dldre kédnnetecknet 1 den betydelse som ligger
narmast till hands namligen katt. Forledet COPY 1 det yngre market kan
oversattas med kopia, medan sammansattningen COPYCAT betyder bl.a.
nagon som kopierar nagon annan eller nagon annans arbete (se The
Oxford English Dictionary, Supplement, Vol. 1: A-G, 1980.) Genom for-
ledet COPY far sammanséattningen COPYCAT, vilken som PRV anfort
kan 6versittas med "harmapa” eller “efterapare” en helt annan betydelse
och forlorar med detta sin direkta anknytning till begreppet katt.

Markeselementet CAT i1 de motstaende méarkena ar associationsfritt i
forhallande till saval skor som gruv- och konstruktionsmaskiner och
fordon. Det yngre market COPYCAT ar fritt fran associationer i for-
hallande till skor. Forledet COPY i det yngre market har som sadant en
med avseende pa skor allméngiltig innebérd (jfr PBR:s dom i mal 01-443,
VARA). I det yngre méarket ar det efterledet CAT som genom sin fonetiska
och visuella anknytning till katt kan komma att trada 1 forgrunden.

Lika med PRV finner Patentbesvarsratten att Caterpillars kinnetecken
CAT har forvarvat en forstarkt kanneteckenskraft inom den europeiska
gemenskapen for gruv- och konstruktionsmaskiner och fordon 1 klasserna
7 och 12. Inte heller utredningen i Patentbesvarsratten visar dock att
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CAT har forstarkt kdnneteckenskraft for skor eller klader 1 klass 25, vare

sig inom den europeiska gemenskapen eller 1 Sverige.

Den forstarkta kinneteckenskraften hos CAT med avseende pa gruv- och
konstruktionsmaskiner och fordon 1 klasserna 7 respektive 12 ar, med
héansyn till att varorna tillhor helt andra branscher dn varorna i klass 25,
av underordnad betydelse vid en bedémning av om Short Supplys varu-
marke COPYCAT ar forvaxlingsbart med Caterpillars varuméarken be-
staende av eller innehallande CAT. Avgoérande vid en sadan bedémning
ar 1 stéllet det forhallandet att de motstaende mérkena avser identiska

varor 1 form av skor 1 klass 25.

Med hansyn till att beteckningen CAT i sammanséattningen COPYCAT
forlorar sin direkt begreppsméssiga koppling till katt maste det yngre
varumaérket genom sitt forestédllningsinnehall av harmapa, harmare eller
efterapare, trots efterledets fonetiska och visuella likhet med de dldre
markena, anses skilja sig tillrackligt fran de 4ldre markena for att inte

vara forvaxlingsbart med nagot av dessa.

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.



