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YRKANDEN M.M.

Sveriges geologiska undersokning (SGU) har yrkat att registreringen av
varumirket GeoArena ska besta dven betriaffande tjdnsterna i klass 41.

Gruner + Jahr AG & Co KG (Gruner) har bestritt 4ndring.

SGU har till grund for sin talan hallit fast vid att bolagets varumérke
GeoArena inte heller ar forvaxlingsbart med den motanférda interna-
tionella registreringen av varumérket GEO 1 visst utférande (nr 863134)
med avseende pa tjanster 1 klass 41.

Gruner har till grund for sin talan hallit fast vid att varumarket
GeoArena ar forvaxlingsbart med bolagets marke GEO i visst utférande
med avseende pa tjdnsterna i klass 41.

SGU har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande. Det aktuella varu-
market GeoArena anvinds for en aterkommande konferens om geologi 1
myndighetens regi. Konferensen riktar sig till ménniskor vid foretag,
myndigheter och andra offentliga och privata aktérer som arbetar med
geologiska fragor. Den relevanta omsattningskretsen utgors av individer
som 1 en vasentlig omfattning arbetar med geologiska fragor eller ar
under utbildning for att komma att gora detta.

Jamforelsen mellan de motstaende mérkena ska goéras av en bedomning
av de visuella, fonetiska och konceptuella likheterna hos méarkena utifran
respektive mérkes helhetsintryck och dominanta komponenter. SGU:s
marke utgors av ordméarket GeoArena medan Gruners mérke ar ett figur-
marke bestaende av trebokstavskombinationen GEO 1 ett visst typsnitt
utfort 1 en viss farg. De motstaende méarkena ar visuellt olika. SGU:s
marke innehaller férledet Geo-. Den verbala delen av Gruners méarke
utgors av samma bokstavskombination. Prefixet geo- med betydelsen jord
ar allmént forekommande 1 termer som pa nagot siatt har med jorden att
gora exempelvis geografi, geometri eller geologi. Med héansyn till omséatt-
ningskretsens sammansattning dr det ndrmast uteslutet att denna inte
skulle uppfatta geo sasom ovannadmnda prefix. Som sadant maste denna
markeskomponent ha en mycket begransad inneboende sarskiljningsfor-
maga. Med hansyn hartill torde den dominanta delen utgoéras av suffixet -
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arena. Detta suffix dr inte beskrivande 1 férhallande till tjansterna 1 klass
41.

Fonetiskt skiljer sig de motstaende markena at vasentligt.

Konceptuellt ar SGU:s marke dgnat att skapa helt andra associationer
hos omséattningskretsen 4n det motstaende méarket.

Att utstriacka skyddsomfanget for det motanforda méarket pa det satt PRV
gjort kan inte anses férenligt med géllande praxis.

Gruner har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande. Det foreligger
identitet mellan de tjanster som de motstaende méarkena omfattar i klass
41.

Det foreligger hog grad av markeslikhet eftersom markesordet GEO ar
fullstandigt inneslutet 1 det yngre market. GEO ar tydligt visuellt och
fonetiskt urskiljbart i bada méarkena. Det foreligger darmed visuell och
fonetisk markeslikhet. Aven om ordet GEO kan ge associationer till
geografi, geometri eller liknande maste det fastslas att GEO inte ar
beskrivande for tjansterna i klass 41. Darfor maste graden av karaktar
och den distinktiva karaktdren hos bolagets marke i sig anses vara minst

av normalgraden.

Ordet arena betyder storre plats, ett stialle, men kan ocksa ha en mera
overford beydelse som 1 ”’den politiska arenan”. Jamfort med tjdnsterna i
klass 41 som omfattar ledning av konferenser, seminarier och utstall-
ningar ar ordet arena beskrivande. Markesordet Arena bor darfor till-
matas mindre betydelse vid en jamforelse mellan markena. Arenas enda
logiska syfte ar att forklara en verksamhets eller sakens underordnade
funktion. Placeringen av Arena i det yngre market gor det naturligt att
uppfatta det som sekundart 1 jAmforelse med ordet Geo. Utifran en hel-
hetsbedomning ligger det néra till hands att se GeoArena som en under-
avdelning eller bitrddande del, vars syfte ar att bista huvudverksamheten
under namnet GEO.

Av EU-praxis framgar att om tva méarken har samma betydelse ska
maérkeslikhet forutséittas. Det star dven klart av EU-praxis att ordele-



PATENTBESVARSRATTEN Milnr 14072 4 (4)

ment ska tillmatas storst betydelse ndr man ska bedéma méarken som har
saval ord- som figurmoment. Varken utformningen av méarket GEO eller
fargen har en sadan karaktéar att den kommer fore ordet. Ordet GEO ar

det dominerande elementet.

DOMSKAL

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att varuméarket GeoArena ar
forvaxlingsbart med den motanférda internationella registreringen av
varumérket GEO i visst utférande. Overklagandet ska darfor inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
och Jeanette Backvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa
Krzyzanski. Enhalligt.



