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Inviindaren yrkar att registreringen hévs och har som grund for invindningen dberopat
forvixlingsbarhet med de nationella vanumérkesregistreringarna 174994, 179554, 180310,
211876 samt EG-varumirkesregistreringarna 745, 2.584.951, 2.593.671, 2.593.663,
2.593.127 och 1.135.409. Figurer och korresponderande varufdrteckningar aterges nedan.

Registrering nr 174994 avseende datorer och datorutrustningar, sirskilt skrivare,
elektroniska bildenheter, tangentbord, digitaliseringsbord, plotters, flexskivenheter och
modem, 1 klass 9.

.{{‘:

N

Registrering nr 179554 avseende trycksaker och publikationer samt instruktions och
undervisningsmaterial, sérskilt med inriktning pa datorer, databehandling och datorprogram,

i klass 16.
d
)4

Registrering nr 180310 avseende utstallningsmaterial, sdsom montrar och inredningar,
skirmvéggar, hyllor, skdrmar och skyltstdll, i klass 20, byggnads-, installations-, underhéils-
och reparationsverksamhet, speciellt uppbyggnad av montrar samt inredningsverksambhet, 1
klass 37, samt bildproduktion, formedling av sittning, tryckning och bildmontage samt
formedling av reklamtjinster; inredningsarkitekt- och designverksamhet, fotografering, i
klass 42.
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Registrering nr 211876 avseende samtliga varor i klasserna 6, 14, 16, 18, 21, 24 och 25.
Mirket ar utfort 1 firgerna gront, gult, orange, rétt, violett och blatt.

Gemenskapsvarumérke nr 745 avseende datorer, datorterminaler, tangentbord, skri vare,
bildskirmar, terminaler; modem, diskenheter; kringutrustning for datorer;
kommunikationsutrustning; faxmaskiner, telefonsvarare, telefonbaserade system for
informationshdmtning; adaptrar, adapterkort, kontaktdon och drivrutiner; tomma
lagringsmedier for datorer, datorprogram, operativsystem, datormaskinvara, programvara
och fast programvara, datorminnesanordningar; datainspelningar; kameror; fonter, typsnitt,
typsmittsutformning och symboler; chips, skivor och band som innehéller eller & avsedda fr
upptagning av datorprogram och programvara; RAM-minnen, ROM-minnen;
halvledarminnesenheter; elektroniska kommunikationsutrustningar och -instrument;
apparater och instrument for telekommunikation; elekironiska spel och datorspel; relaterad
datorutrustning for anvéndning med dessa; multimedieprodukter som innehaller eller skall
anvindas med ndgon av ndmnda varor; interaktiva produkter som innehéller eller skall
anvandas med nagon av ovanndmnda varor; delar och komponenter till alla nimnda varor, i
klass 9, trycksaker betréffande datorer, multimediaprodukter, interaktiva produkter och
online-{jéinster; instruktions- och undervisningsmaterial; tidskrifier, informationsblad,
periodiska publikationer och tryckta publikationer; handbécker, pamfletter, broschyrer och
kataloger; kontorsfornddenheter; héllare for datadisketter; papper och pappersvaror {skriv-
och kontorsmaterial), skrivbordstillbehdr, telefon- och adressbécker, anteckningsbacker,
dagbdcker, kalendrar, dekaler och klistermirken for stétfngare; delar och komponenter till
alla néimnda varor, 1 klass 16, kommunikation via dator, kommunikation mellan datorer;
telekommunikation; telex-, telegram- och telefontjénster; uthyring och leasing av
kommunikationsapparater och elektroniska breviador; tjanster for elektroniska anslagstavlor;
elektronisk dverforing av data och dokument via datorer, leverans av data och meddelande
via elektronisk transmission, i klass 38, undervisning/utbildning, anordnande av
handledning, instruktion och underhdllning inom omrédet datorer, multimedieprodukter,
interaktiva produkter och direkttjanster, samt distribution av kursmaterial ddrmed;
arrangerande och hallande av utstéllningar, arbetsgrupper, seminarier och videokonferenser;
publicering av trycksaker och av instruktions- och undervisningsmaterial, i klass 41, samt
frimjande av datoranvindargruppers och direktanslutna tjéinsters intressen;
datorkonsultation, utformning, provning, forskning och radgivning; forskning om och
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utveckling av maskinvara och programvara for datorer; leasing av itkomsttid och
tillhandahéllande av tillgang till en elektronisk anslagstavla; uppdatering av
datorprogramvara; tiddelning for datorer; leasing och uthyrning av datorer; litografisk
tryckning; datorstddd formgivning och besiktnings-/inspektionstjinster; datorsystemanalys;
datorprogrammering; datortjénster rorande multimedier och/eller interaktiva produkter;
tillhandahéllande av datoriserade databaser, 1 klass 42.

Gemenskapsvarumérke nr 1.135.409 avseende kommunikationsanordningar; tomma
datormedia, cd-romskivor, magnetskivor och -band; elektroniska kommunikationsapparater;
programvara for datoroperativsystem; datorprogramvara, inkluderande datorprogram lagrade
pé chips, skivor och band; datorprogram, magnetskivor och -band innehéllande
datorprogram, datorprogramvara; joysticks och spelplattor, datorprogramvara och fast
programvara; datorer; datormaskinvara, optiska skivspelare, elektroniska anordningar fér
mottagning av tv~sandnmgar och sdndningar pa globala kommumkatlonsnat,
datormaskinvara och -programvara for tillhandah4ilande av ljud-, video- och
multimediautmatning; hallare for datorskivor, i klass 9, bocker, periodiska publikationer,
nyhetsbrev, tidskrifter, broschyrer, hiften, journaler, instruktionsguider och manualer som
ror amnet datorer; papper och pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), nimligen
skrtvpapper, anteckningsblock, datorpapper; skrivbordstillbehér, nimligen pennor och
blyertspennor, pennhéllare och brevoppnare, brevkorgar, hiftapparater; telefon- och
adressbicker; almanackor; dagbécker och fickkalendrar; kalendrar; dverforingsbilder;
bildekaler; instruktions- och undervisningsmaterial, allt relaterat till datorer, i klass 16,
anordnande och genomfGrande av handelsmissor, montrar och utstillningar inom omradet
for datorer och publicering; tillhandahillande av tjénster inom omradet for

féretagsradgivning och -information; samtliga ndmnda tjénster for utnyttjande i relation till
égal'eris maskin— 0(311 pi‘ogra_m\,fmﬂ Pl inkluderande allminna annanc. arh rolrlamti Bmatar ailan
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reklambyrétjénster, i klass 35, leverans av sdktjénster pd datornit, upplatande av atkomst for
flera anviindare till ett globalt informationsniit fr sékning, himtning, Hverforing och
spridning av information inom ett brett &mnesomrdde; telekommunikationstjdnster, allt
relaterat till datorer och datorprogram; telekommunikationstjénster; mottagande och
framférande av meddelanden, dokument och andra data via elekfronisk dverforing, 1 klass
38, undervisning/utbildning och handledning/instruktion, allt avseende datorer och
datorprogram; arrangerande och hillande av seminarier, alla avseende datorer och
datorprogrammering, forlagsverksamhet; arrangerande och hallande av sammankomster
inom omrédet for datorer och forlagsverksamhet; forlagstjinster; arrangerande och héllande
av konferenser relaterade till databehandling; anordnande och genomfdrande av visningar
relaterade till databehandling for utbildningséndamal, i klass 41, samt fleranviindaratkomst
av globala datoriserade informationsnét for Gverforing och spridning av information inom ett
brett dmnesomréde; datortjinster; datorprogrammering; datorkonsultationer och tekniskt
stid; allt avseende ntformning och anviindning av datorprogram, datorer, datormaskinvara

iy av Laidipd

och datorsystem; formgivningstjéinster, i klass 42.
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Gemenskapsvarumirke nr 2.584.951 (utfort i 73 D) avseende vetenskapliga, nautiska,
elekiriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt
apparater och instrument foér lantmiteri, besiktning, véigning, mitning, signalering, kontroll
(6vervakning), livrdddning och undervisning; apparater for inspelning, upptagning, sindning
eller atergivning av ljud och bilder; magnetiska databirare; forsiljningsautomater samt
mekanismer 0r myntstyrda apparater; kassaapparater, riknemaskiner och
databehandlingsutrustning; eldslackningsapparatur; datorer, datorutrustning och tillhérande
delar och komponenter; programvara och program, inkluderande programvara for
datorsdkerhetskopiering och -dterhdmtning; programvara for tillfillig och permanent
inspelning, sikerhetskopiering och dterhimtning av filer, dokument, data och information for
fristdende servrar och foretagsndt; kringutrustning till datorer; integrerade kretsar;
elektroniska publikationer; maskinvara och programvara for databashantering; programvara
och publikationer i elektronisk form for direktatkomst frén databaser eller frén inrdttningar
tillhandahéllna pé ett globalt datorniit eller Internet; interaktiv programvara; apparater for
sOkuing av elektronisk information pé ett globalt datorniit eller Internet, 1 klass 9,
telekommunikationstjénster; tiltlhandahallande av direktanslutna kommunikationstifinster;
kommunikation via globala datornét eller Internet; e-post, sindning och mottagning av
meddelanden; utséndningstjanster; tillhandahéllande av webbsidor; séndning och distribution
av data eller andiovisuelia bilder via ett globalt datornit eller Internet, i kiass 38, samt
tjanster rérande maskin- och programvara, inkluderande datorprogrammering i samband med
programvara f0r datorsikerhetskopiering och -dterhdmtning; std- och konsulttjinster
rorande hantering av datorsystem, databaser och tillimpningar, inkluderande stéd- och
konsulttjdnster 1 samband med datorsikerhetskopiering och -aterhimtning; grafisk design for
sammanstillning av webbsidor pd Internet; information avseende maskin- och programvara,
tillhandahéllen via direktanslutning frn ett globalt datornit eller Internet; skapande och
underhdll av webbplatser; virdskap avseende andras webbplatser; uthyming av tkomsttid
till databasservrar, 1 klass 42.
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Gemenskapsvarumérke nr 2.593.127 avseende kirurgiska, medicinska, odontologiska och
veterindra apparater och instrument, elektroniska apparater for medicinsk anvindning med
datorer; diagnostiska satser for anvéindning vid provning for medicinska #ndamal; apparater
och instrument for anvéindning vid medicinsk diagnos; radiologiska apparater for diagnostik
och medicinskt bruk; rontgendiagnosapparater for medicinskt bruk; delar och komponenter
till alla ndmnda varor, 1 klass 10, smycken; klockor och armbandsur; artiklar av ddla metaller
eller 6verdragna ddrmed; manschettknappar; nyckelringar; kronometriska instrument;
broscher, berlocker, slipsnalar, slipsklammor, mérken, armband, halsband, medaljonger,
nyckelbrickor, spannen, nalar, askar, prydnader, alla tillverkade av ddla metaller eller
overdragna dirmed; odkta smycken; statyer och prydnader av idelmetall; delar och
komponenter till alla ndmnda varor, i klass 14, viiskor och portfoljer; planbécker;
portmonnder; paraplyer; spatser- och vandringskdppar; nyckelfodral; sportviskor,
bokmirken; bélten; skoviiskor; liftarbagar; mobiltelefonhallare; fodral for mobhiltelefoner;
kreditkortshéllare; checkhiftesfodral; artiklar tillverkade av lider eller ldderimitationer, 1
klass 18, samt kldder, fotbekléddnader, huvudbenader; klider for min, kvinnor och barn, t-
trdjor, trdningstrdjor, joggingdrékter, byxor, shorts, toppar utan 4rmar, regnklider, haklappar
av tyger, kjolar, blusar; klanningar, hingslen (spénnen), sweaters, kavajer, rockar,
regnrockar, sndoveraller, slipsar, morgonrockar, hattar, kepsar, solskirmar, bilten, scarves,
stovlar, skor, gymnastikskor, sandaler, stdvletter, sockteffior och maskerad- och
halloweendrikter; delar och komponenter avseende alla nimnda varor men e] strumpor och
trikder, badkldder och damunderkldder, i klass 25.

Gemenskapsvarumirke nr 2.593.671 avseende analys och ridgivning inom omradet for
affdrsinformationshantering; kommersiell information levererad genom tillgdng tili en
databas; datoriserad lagring och himtning av data; datalagring inom firetagsomradet;
direktanslutna tjinster for foretagsinformation; detaljhandel med maskinvara, programvara
och konsumentelektronik 1 en butik, i klass 35, férsikrings- och finanstjinster; monetira
tjanster; ldne- och kredittjinster; fastighetstjiinster; datoriserade banktjinster; datoriserade
finansiella tjénster; anordnande av kredit; anordnande av kreditarrangemang; anordnande av
kreditférsdkring; anordnande av handelskredit; kredittjéinster for konsumenter;
kreditformedling; behandling av kreditkortsbetalningar; kreditkortstjanster:
kreditfinansiering; kreditbeddmning; kredittjanster for kop av varor och tjénster; finansiering
av krediter for avbetalningskop; forsékringsverksamhet rorande kreditéverenskommelser;
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upplatande av kredit via avbetalningsplaner; upplatande av detaljhandelskredittjénster for
kdp av datorer och tilthérande delar; rddgivning och konsulttjinster avseende allt det
nidmnda, i klass 36, instailation, reparation, underhall och konstruktion; datorinstallation;
underhdll av datorer; reparation av datorer; rddgivning och konsulttjinster avseende allt det
nidmnda, i klass 37, samt behandling av &mnen och material; framkalining av fotografisk
film; elektronisk registrering av fotografiska bilder; forstoring av fotografiska tryck;
filmframkallning; filmtryckning (fotografisk); fotografisk bildbehandling; kopiering av
fotografier; reproduktion av fotografier;, dverféring av fotografier till ed-skivor eller
videoband; direktansluten behandling, framkallning och leverans av digitala bilder; utskrift
via direktanslutning av digitala bilder pa fotografiskt papper eller handelsvaror; radgivning
och konsulttjdnster avseende allt det nimnda, 1 klass 40.

Invindaren dberopar diruttver forvixlingsbarhet med dennes sedan tidigare inarbetade och
dértill vil ansedda varumirke bestiende av ett dpple.

Som grund £t sin talan har dven &beropats forvixlingsbarhet med gemenskapsvarumarket
NEXT nr 175836 avseende vetenskapliga, nautiska, elekiriska, fotografiska,
kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument for
lantiéteri, besiktning, vigning, métning, signalering, kontroll (§vervakning), fivraddning
och undervisning; apparater for inspelning, upptagning, sindning eller Atergivning av ljud
och bilder; magnetiska databarare, grammofonskivor; forsiljningsautomater samt
mekanismer for myntstyrda apparater; kassaapparater, riknemaskiner, databehandlings-
utrustningar och datorer; eldslickningsapparatur; elektriska och elektroniska apparater och
instrument; datorer; apparater och utrustning for databehandling; databehandlingsutrustning;
mikroprocessorer; elektriska och elektroniska apparater, alla for visning, lagring,
registrering, sindning, behandling och inspelning av data; halvledarminnen; datorprogram;
datorprogramvara; magnetiska databérare; skivor och band, alla for anvindning med datorer;
apparater for utskrivning och tangentbordsapparater, alla for anvindning med datorer;
datorprogram samt tillhérande handbdcker och dokumentationsmaterial upptagna pa
magnetoptiska media; delar, komponenter och tillbehdr for alla ovannimnda varor, i klass 9,
papper, kartong samt produkter dirav, ej ingdende i andra klasser; trycksaker:
bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial}; klister och lim
for pappersvaror och hushdllséndamal; konstnirsmaterial; malarpenslar; skrivimaskiner och
kontorsfSrnddenheter (¢j mobler); instruktions- och undervisningsmaterial (e] apparater);
plastmaterial {or embaliering (¢j ingdende i andra kiasser); spelkort; trycktyper; klichéer;
periodiska publikationer, bocker; skrivinstrument, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial),

ritinstrument, pennor, blyertspennor; instruktions- och undervisningsmaterial; dagbécker,
kalendrar; kontorsférnddenheter, i klass 16, samt utskéinkning av mat och dryck; upplitande
av kortvarigt boende; medicinsk, hygienisk och skénhetsvard; veterinira och
lantbrukstjanster; juridiska tjdnster; vetenskaplig och industriell forskning;
datorprogrammering; konsultation, utformning, provning, forskning och radgivning, alla
relaterade till datorer och datorprogrammering; datorstddd teknisk konstruktion och ritning;
litografisk tryckning; datorprogrammering; datorsystemanalys; datortiddelning; forskning
och utveckling av maskinvara och programvara for datorer; tekniska tjinster med avseende
pé datorer; uthyrning och leasing av datorer och leasing av 4tkomsttid till databas;
information och radgivning med avseende p4 det tidigare nimnda, i klass 42,

Slutligen har som grund for invéndningen &ven anférts forvixlingsbarhet med

gemenskapsvarumérke NEXT nr 175786 (i figur nedan) vilket avser samma varor och
tjdnster som det nyss nimnda gemenskapsvarumirket.
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De tvi sistnimnda gemenskapsvarumirkena befinner sig pé beslutsdagen emellertid
fortfarande pa ans6kningsstadiet,

{(Gemenskapsvarumaérke nr 175786)
Invindaren har 1 allt vésentligt anfort foljande omstindigheter till stéd for invindningen.

Apple Computer Inc. designar, tillverkar och forsiljer pa virldsbasis datorer, datortillbehér
och datorprogram och har si gjort under mer &n 20 &r. Under samma period har Apple dven
tillhandahillit ett stort antal tjanster relaterade till ovan angivna produkter. Apples produkter
inbegriper bl a hirdvaruprodukier sdsom iMac, Power Mac, eMac samt PowerBook. Till
mjukvaruprodukterna hér bl a Mac OS och Mac OSX. Den digitala musikspelaren IPod
lanserades 1 oktober 2001. En yiterligare produkt édr den digitala musikapplikationen iTunes.
Varukénnetecknet APPLE, inklusive det vilkinda ordmirket APPLE samt “&pplet” har i
samtliga fall anvénts fOr att identifiera Apples produkter och tjénster. Apples anvindning av
ordmirket APPLE samt figurmérket bestiende av eit dpple som identifikationsmedel for sina
varor och tjinster har i pigétt alltsedan 1977, da det wrsprungliga figurvaramirket bestiende
av ett dpple kreerades. Den ursprungliga formen omfattas bland annat av den &beropade
gemenskapsregistreringen nr 745, Kénnetecknet har alltsedan dess bibehallit sitt
ursprungliga utftrande bestiende av ett dpple, dir en bit saknas, samt ett blad. Som exempel
péd den omfattande anvandning som skett av “dpplet” kan nimnas att §ver sex miljoner iMac
datorer forsedda med kinnetecknet sdlts i virlden sedan produkten lanserades i augusti 1998.
Det &r obestridligt att APPLE och “dpplet” tilihir ett av de mest viirdefulla kiinnetecknen i
virlden. S8lunda har foretaget Interbrand rangordnat och virderat kiinnetecknen pa si sétt att
kdnnetecknet APPLE dr 1999 placeras som nummer 36 ¢ver virldens mest vérdefulla
kinnetecken med ett uppskattat virde av 4,3 miljarder US dollar och &r 2002 som nummer
50, med ett uppskattat virde av 5,55 miljarder US dollar.

Nettoftrsiljningen av produkter/ tjanster under APPLE-kinnetecknen under dren 1997 tiil
2003 uppgick 1 USA till ca 24 miljarder US dollar. Under samma period uppgick
forsdljningen 1 Europa till ca 9,7 miljarder US dollar. Under &ren 1996 till 2003 uppgick
forséliningen pé vérldsbasis till ca 54,2 miljarder US dollar.,

De totala marknadsforingskostnadema for Apples produkter och tjdnster uppgick pa
varldsbasis under aren 1994 tiil 2003 till mer &n 1,9 miljarder US dollar.

Till stéd for att APPLE (med figur) dr ett av vidridens mest kinda och ansedda varumirken
— och séledes bor atnjuta stdd enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen — har invindaren

till£Grt drendet kopior pd marknadsforingsmaterial vilket distribucrats specifikt i Sverige
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samt kopior av tidningen Interbrand vari bl a APPLE rankats i ett antal olika kategorier och
efter olika egenskaper som kinda varumirken kan tinkas indelas i.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna for inviindningen och menar att ndgon
forvixlingsrisk inte foreligger. Det vitsordas av innehavaren att APPLE och dess figurmérke
(med ett tuggmérke) ir ett vilkédnt varuméirke. Innehavaren har emellertid ddrutover dven
visentligen anfort fo6ljande,

Vid en jamforelse av mérkena &r skillnaderna uppenbara. Till att birja med bestir Apple-
varumérkena enbart av en figur — en avbildning av ett #pple i vilket det saknas en bit —
medan NEXT LEARN-varumirket bestér av tva delar, en figurdel och en orddel. Bide ord-
och figurdelen i NEXT LEARN-varumérket utgdr lika visentliga delar av varumarket, vilket
ocksd tydliggdrs av delarnas storlek och placering.

Apples figurvarumarken bestar av en klar avbildning av ett dpple i vilket det saknas en bit
(ndrmast att likna ett tuggmarke). Figurdelen 1 Nextlearns varumirke forestiller diremot ett
runt féremal. Det &r inte givet vad det runda foremélet forestiller och betraktaren kan daror
tdmligen fritt associera kring varumérket. Det faktum att det runda foreméalet &r indelat i ctt
rutménster & tankarna till jordglobens indelning i longituder och latituder. Rutorna har
skiftande firger i ett till synes ogenomtinkt system. Varumirket ir registrerat i en svartvit
fargskala men anvinds idag endast i en bl4 fargskala. Vidare innehiller figuren ett litet 16v
som &r riktat at véanster (till skilinad frdn Apples varumirken). Lovet gér att betraktaren dven
kan associera globen till en frukt; en persika, ett dpple, en limefiukt etc. Med hansyn till att
ménniskan sedan flera tusen ar associerat kunskap med ett dpple, ir det saledes tinkbart att
négra kommer att associera kunskapsforetaget Nextlearns figurmérke till “kunskapens
fpple”. Detta forhéllande innebir dock inte att Nextlearns varumérke ir att anse som
forvaxlingsbart med Apple-varumirkena. Foljaktligen skiljer sig Nextlearn och Apples
varumérken 4t redan vid jamforelsen av figurerna. Dirtill kommer att Nextlearns varumirke
innehéiler en orddel - NEXTLEARN. Orddelen utgdrs av firmanamnet och ér, i motsats till
vad Apple gor géillande, en viktig och central del av varumérket. Nextlearn stiller sig
fragande till Apples péastdende att Nextlearns sedan flera ar registrerade firmanamn skulle
vara s "allméngiltigt och utan kénneteckenskaraktir att dess betydelse vid
forvixlingshedémningen &r av ringa betydelse”. Som bekant finns ett krav pd
sirskiljningsforméga dven vid registreringen av firma, vilket Nextlearns firmanamn
uppenbartigen ansédgs ha vid registreringen.

Trots att Apple och Nextlearn har varumirken registrerade i samma klasser tillhandahéller
foretagen inte samma produkter och tjéinster. Apple designar, tillverkar och séljer datorer,
datortillbehor och datorprogram. Nextlearn, diremot, utvecklar och tillhandahaller licenser
till en produkt i form av en utbildnings- och kompetensportal, for att stodja
kompetensutveckling, effektivisera kursaktiviteter och forenkla personalutveckling for
foretag. Vidare har Nextlearn skapat en marknadsplats pd Internet dér utbildnings-
leverantdrer och foretag kan métas for att kopa/silja lararledda och interaktiva utbildningar.
Apples produkter och tjdnster dr dessutom framst riktade till den breda allménheten, medan
Nextlearns produkter och tjinster uteslutande riktas till stéire foretag och organisationer.

For att forvixlingsbarhet skall anses foreligga krévs att det finns tillricklig likhet mellan
varumérkena sd att det kan anses finnas en reell risk att omsétiningskretsen forvixlar
produkterna efler tjansterna elier att omsittningskretsen tror att det finns ett kommersiellt
samband mellan Nextlearn och Apple.
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I forevarande fall finns ingen sédan risk. Det dr hdgst osannolikt att nigon, nér den ser ett
figurmérke 1 form av ett runt fremal (glob, frukt eller boll) i kombination med ordet
“nextlean”, skulle tro att detta varumérke har ndgot med Apple-koncernen att gora. Det ir i
sjdlva verket hdgst osannolikt att ndgon dverhuvudtaget skulle associera till Apple.

SKAL

Av 2 § varumérkeslagen framgér bl a att ensamritt till ett varumirke dven kan férvirvas utan
registreringsforfarande da varumarket blivit inarbetat. Ett kdnnetecken anses inarbetat om
det hér 1 landet inom en betydande del av den krets i1l vilken det riktar sig till dr kint som
beteckning for de varor som tilthandahélls under kiinnetecknet.

Av 14 § forsta stycket 6 punkten varumirkeslagen framgdr att ett varumiirke inte far
registreras om mérket dr forvixlingsbart med ngon annans varumirke som #r registrerat
efter en tidigare ansékan eller med nfigon annans varukinnetecken som #r inarbetat d
ansOkan om registrering gors.

Av 14 § forsta stycket 9 punkten varumiérkeslagen framedr att ett varomirke inte far
regisireras om mirket ir forviixlingsbart med ett gemenskapsvarumirke som innehas av
ndgon annan och ir registrerat efter en tidigare ansékan.

Euligt 6 § fOrsta stycket varumérkesiagen anses kdnnetecken som huvudregel vara
forvéxlingsbara endast om de avser varor/tjinster av samma eller liknande slag, Friagan
huruvida det fGreligger risk for forvixling mellan tvd varumirken skall emellertid avgéras
efter en helhetsbedémning i vilken alla omsténdigheter 1 det enskilda fallet skall beaktas.
Bedomningen av markes- och varuslagslikheten skall ske med tillimpning av den s k
produktregeln. Det innebdr att kravet pd mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjinster som
kénnetecknen anvinds for dr i stort sett desamma och — omvint — att det inte stéils s stora
krav pé varuslagstikheten om miérkena ér identiska, {or att fSrvixlingsbarhet skall foreligga.

Avgorande vid besvarandet av frigan om forviixlingsbarhet rdder blir, 1 de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kiinnetecknen kan anses likna varandra,
Beddmningen av denna frfiga skall grundas pé det helhetsintryck mérkena frmedlar och da i
{orsta hand pd mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall dven tas till huruvida ord
och/elier figurer i de aktueila mérkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmassigt innehdll, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det réder ett samband mellan varumirkena skall beaktas. Man har dven att ta hansyn till
det faktum att konsumenten ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jimfora tva
motstdende mérken, varfor det ocksd méste beaktas att omsittningskretsens minnesbild av ett
varumérke typiskt sett kommer att blekna med tiden. Vid forviixlingsbedémningen mellan
mérken skall dirfor bortses fran ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara litta
att notera vid en direkt jimforelse.

Det skall dven féstas avseende vid graden av ursprunglig sirskiljningsférméga hos de
respektive mérkena, varvid en stérre grad av 1 sig sirskiljande egenskaper hos ett mirke skall
utgdra en faktor som dkar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sdrskiljande egenskaper dven terfinns hos det andra kinnetecknet. Enligt 6 § andra stycket
varumirkeslagen kan forvixlingsbarhet dven 8beropas till forman for ett kinnetecken som ir
vél ansett hir i landet, om anvéndningen av ett annat liknande kinnetecken skulle dra
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otilibérlig fordel av eller skulle vara till f6rfing for det vil ansedda kinnetecknets
sérskiljningsforméaga eller anseende.

Forvixlingsbarhet enligt andra stycket forutsitts foreligga i varje fall da risk finns att
anvéndningen av eft yngre liknande mirke kan lénda det dldre mirket till forfing eller eljest
dra otillbdrlig fordel av detsamma. En otillborlig fordel fir anses foreligga s snart ett yngre
marke drar nigon nytta av betydelse av det vl ansedda mérkets goodwill. Detta innebir i
praktiken att samma hiiga krav pd egentlig mérkeslikhet inte skall upprétthalias vid
tillimpningen av denna s k anseendeskyddsregel. For tillimplighet av denna regel krdvs det
dock ett visst métt av mérkeslikhet, som i vart fall miste vara av den digniteten att den
bertrda allménheten kan komma att forknippa mérkena med varandra, utan att fir den skull
direkt forvixla desamma. Vid faststéllande av vad som utgdr ett vl ansett” mirke i
varumérkeslagens mening &r graden av kinnedom om mirket hos sivél allménhet som
omséttningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avlisbara faktorn att ta i
beaktande, trots att det aktuella kriteriet &r menat att vara kvalitativt, i den meningen att dven
andra goodwillskapande aspekter skall véigas in i begreppet. Huruvida ett mirke ar att
betrakta som “vil ansett” eller inte kommer dock i praktiken att vara avhingigt nivén av
kénnedom om mirket ifrdga. Vid forvaxlingsbedmningen skall emellertid samtliga
relevanta fakia i det enskilda fallet beaktas, varvid graden av kdnnedom pi marknaden om de
aktuella mérkena spelar en central roll.

PR\
ks

o Falinaa A
NV OBUL U 61

1janac
Vad det géller de av invéindaren dberopade gemenskapsvarumirkena - vilka fortfarande
befinner sig pa ansdkningsstadiet — kan forst allmént konstateras att en (forvixlingsbar)
varumérkesansékan enligt gillande rétt inte kan utgdra en hivningsgrund i sdana fall som
nu &r ifrdga. [ det fall ett potentiellt hinder i form av en varumérkesansékan befinnes vara
forviixlingsbart med ett varumérke som blivit foremal for invindningsforfarande brukar PRV
med anledning hirav regelmissigt vilandefiirklara invindningsérendet i avvaktan pé att
ansokningsforfarandet slutligen avgjorts. T forevarande fall bedéms emellertid de aktuella
ansdkningarna uppvisa klara och pitagliga skillnader i forhéllande til1 den aktuella
registreringen. Den enda mdérkeslikhet som kan urskiljas mellan de motstiende kinnetecknen
bestdr 1 att ordet “next” dterfinns i de aktuella mirkena. I vrigt uppvisar mirkena Xlara och
uppenbara figurativa skillnader, varfor ndgon mérkeslikhet inte fir sigas rada. Vid en samlad
beddmmning befinnes saledes dessa kiinnetecken inte heller pa ett senare stadium kunna
utgdra hinder for registreringens fortsatta bestind, varfdr PRV fattar beslut i forevarande
invandningséirende utan att invénta utgingen av de aktuella gemenskapsvarumirkes-

ansokningarna,

Ej heller nagon av de av invindaren &beropade figurmirkena kan per se sigas uppvisa
sadana visuella likheter med innehavarens mérke att nigon egentlig mirkeslikhet far sdgas
grassera mellan de nu motstiende kiinnetecknen.

Mirket 1 registrering 180310 har forvisso inte ett lika utpriiglat stiliserat utférande som de
mérken som aterfinns i de Gvriga av invéindarens registreringar, men skiljer sig visuellt
dndock klart frin innehavarens mérke.

Hér méste emellertid dven géras ett forsta stillningstagande huruvida — och i s fall i vilken
utstrackning — ett s k 3D-mérke kan vara forvaxiingsbart med eit figurmirke. Ett figurmérke
vilket utgdrs av en perspektivisk avbildning av ett fysiskt fSremal fir i sig siigas vara dgnat
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att 1 betraktarens 6gon/sinne konkretiseras till just det foreméal som avbildas. Samma eller ett
liknande foremadl, hér ett 4pple, kan bevisligen dven omfattas av en 3D registrering, Ehuru
bedémningen av mirkeslikheten maste sigas bli mer komplex fir dock, med anledning av att
registreringarna kan gestalta eller sdker dterge samma objekt, fastslis att mirkenas olika
skyddsformer, figur- respektive 3D miérke, i sig inte utesluter att mirkena kan vara
forvéxlingsbara. Vid en komparativ studie av dessa mirkestyper noteras vidare att man vid
ett statiskt betraktande av ett tredimensionellt mérke Litt kan uppfatta patagliga likheter med
ett vanligt figunmirke (tvddimensionellt mérke), givetvis under forutsittning att motivet for
de respektive avbildningarna i sig uppvisar likheter. Detta &skadliggérs bl a genom nedan
dtergivna exempel.

23 2 |
3 I 1?7 s Rae
ﬂﬂ: ’2 m (111"3

ur ett speaﬁkt perspektiv)

D4 ett 3D-mirke aterges grafiskt kan det ldtt komma att uppfattas som ett tvé dimensionellt
mirke, ehuru si givetvis inte dr avsett eller fir vara utgdngspunkten vid en sidan
forviixlingsbedémning som nu ér aktuell. Mérkena ifrdga kan emellertid i sin tva-
dimensionella form sigas forete kiara likheter med varandra vad det giller den miérkesdel
som utgdrs av ett dpple. En klar visuel! likhet kan dérfor konstateras i just denna del.

Vid en nérmare betraktelse av den grafiska dtergivningen av inviindarens 3D-mérke kan
konstateras att dven detta mérke, liksom innehavarens dito, uppvisar ett rutmonster 1 skalet
pd dpplet. Beaktas skall ocksa att dessa bada registreringar omfattar alla tinkbara
farokombmatmne} vilket i praktiken medfor att markeshldleten kan framstd som &n mer

_ -1

éda mérkena utfors 1 en och sanuma firgsitining.

I forevarande fall fortjinas dven noteras att inviindarens tredimensionella mirke fr en
betraktare foreter &n storre likhet — med mnehavarens mirke — vid en betraktelse frén det
specifika hall som medfor att det i market forekommande bladet pekar uppét vénster frin
applet. Utdver den omstindighet att de till dpplena hérande bladen av betraktaren hirvid
kommer uppfattas peka at sanuma hall i de bida mérkena uppenbarar sig dven den vytterligare
likheten att uttaget (tuggan) i invindarens “appelfigur” ej kan uppfattas ur just denna vinkel.

Innehavarens mérke bestér emellertid forutom av den rent figurativa delen dven av texten
NEXT LEARN, vilken ocksd fir sagas utgdra en betydande del av det aktuella mérket. Detta
medfor att inte bara att ytterligare visuella skillnader gor sig giillande utan Aven att en audiell
skillnad uppenbarar sig. Sammanfattningsvis kan dock en viss mirkeslikhet konstateras
mellan invindarens 3D-mérke och innehavarens kinnetecken.
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[ associativt héinseende utgdr forefintligheten av det som nirmast fir sigas uppfattas som ett
apple i de respektive mérkena en gemensam bestandsdel, vilken mahénda ér dgnad att styra
konsumenternas tankar &t samma hall.

Vad det giller varuslagslikheten mellan just dessa tvd varuméirkesregistreringar noteras till
yttermera visso att det rder direkt varuslagslikhet och att det hirvidlag r ovidkommande
huruvida innehavaren i praktiken i huvudsak tillhandahiller andra produkter/tjénster n de
som finns upptagna i registreringens varuftrteckning.

Helt avgdrande for utgangen arendet fir sigas vara det skyddsomfing invindaren kan
tillrikna sig genom den omfattande anvindningen som skett av varumarket APPLE med
figur. Kdnnetecknet APPLE fér utan vidare betraktas sd som notoriskt kiint for datorer och
dértill hérande produkter. Férutom av vad som framgr av det i drendet presenterade
materialet stir korresponderande uppgifter, rérande bl a omsittningssiffrorna, att finna i
Nationalencyklopedins nétupplaga (vid s6kning 2006-03-07). Det finns heller ingen
anledning att speciellt ifrdgasitta de av inviindaren presenterade uppgifterna rérande mirkets
internationella utbredning eller anvandning i §vrigt. Den utredning som forebragts 1 drendet
far sigas styrka att invéindarens kiinnetecken i form av sivil ordet APPLE som det notoriskt
kinda figurvarumérket bestdende av en stilistisk avbildning av ett dpple, ur vilket det tagits
en tugga, tillsammans eller var for sig, besitter mycket betydande goodwillviirden och ir att
betrakta som vil ansedda, varfor dessa ocks kommer i dtnjutande av det utikade skydd om
vilket stadgas 1 6 § andra stycket varumérkeslagen. Av detta foljer — s& som papekats ovan —
att det enligt gillande ritt inte skall stillas lika stora krav pa egentlig mirkeslikhet mellan de
motstiende varumdérkesregistreringarna, for att dessa skall anses som forvixlingsbara i
varumérkeslagens mening.

Den specifika kinneteckensrétt som invindaren kan géra gillande i forevarande fall har
bland annat sin upprinnelse i det vill inarbetade och tillika vil ansedda kinnetecknet i form
av en stilistisk avbildning ett épple, av vilket uttaget (fuggan) i applet maste sdgas vara en
signifikant del av mérket. Det har pa intet séitt styrkts en varumérkesritt till ndgon figur, som
innebdr att en direkt fSrviixling med innehavarens mirke skulle foreligga, d innehavarens
marke 1 sett 1 sin helhet méste sigas skilja sig i tillricklig grad fran inviindarens omtalade
stilistiska dpple, sd som det 1 huvudsak presenteras i flertalet av de nu dberopade
registreringarna. Den inarbetade rittigheten som tillkommer invéindaren kan inte sdgas
inneblira en riittighet att i alla ldgen forhindra andra frén att som varukinnetecken bruka
avbildningar av ett dpple. Detta utesluter emellertid inte att det i forevarande fall de Jacto
finns en indirekt risk for forvixling pé sé sitt som anforts av inviindaren, Mot bakgrund av
att inviindarens mérken r att anse som vill ansedda krévs heller inte samma grad av likhet
mellan de motstdende kiannetecknen for att det skall anses sannolikt att de viil ansedda
mirkena skall lida skada pa sa sitt att dessas siirskiljningsformaga utarmas.

[ enlighet med vad som anforts finner PRV att ett direkt hinder fir registreringens fortsatta
bestand utgdrs av den forviixlingsrisk som rider mellan den av inviindaren aberopade 3D
registreringen och innehavarens registrering. Harvidlag har sérskilt beaktats att invindarens
kinnetecken atnjuter ett utdkat skydd enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen.

Omsténdigheten att det rader en direkt varuslagslikhet samt en pavisbar mirkeslikhet mellan
de ndmnda registreringarna bidrar till slutsatsen att det 4r sannolikt att bruket ay

innehavarens miirke riskerar att vara till frfang r anseendet och sérskilningsformagan hos
invéndarens vil ansedda mirke.
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Mot bakgrund av det ovan sagda foreligger sdledes hinder for att 13ta registreringen besta,
varfor denna skall upphivas.

Beslutat 4 1 MAR 2008
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