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OMBUD

Advokatfirman Delphi & Co i Stockholm HB
Box 1432

111 84 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 341422 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (VmL).

ARENDET

Invindningen avser varumérket TIBCO med reg nr 341422, registrerat den 20 oktober 2000
for databehandlingsutrustning och registrerade datorprogram i klass 9,
undervisning/utbildning samt anordnande av handledning/instruktion avseende
dataapplikationer i klass 41, datorprogrammering avseende telekommunikationsprogram;
konsulttjanster avseende telekommunikation i klass 42.

Invindaren yrkar att varumérkesregistreringen TIBCO upphdvs och har som grund fér
inviindningen bland annat anfort foljande. Vér bifirma Tibco Sweden ek for. registrerades
den 6 oktober 1997 med angivet verksamhetsomrade produktion och férsaljning av
Intemettelefoner och bildtelefoner”. Foretaget ar under expansion. Vi hiller bland annat pé
med telekommunikations- och datakommunikationstjénster. Beroende p4 detta anser vi oss
vara direkta konkurrenter inom de tre varumérkesklasser dar TIBCO fitt sin registrering
varfor vi ej kan acceptera denna.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna for invindningen och anfor bland annat
foljande. Det finns inga indikationer pé att nigon sadan verksamhet som invindaren hévdat
forekommit under bifirman Tibco Sweden. Foreningen har under 1997 registrerat ett stort
antal andra bifirmor for andra delar av sin verksamhet, av vilka ménga tillhdrt kéinda
uttéindska bolag. Tibco Software Inc. har dérfor i mars 1999 inlett en hivningstalan mot
foreningen avseende registreringen av Tibco Sweden. Foreningen har dock inte kunnat
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delges och svarar inte pd ndgra forelagganden. Eftersom ingen verksamhet har pavisats kan
siledes ingen skada foreligga/uppkomma for foreningen pa grund av Tibco Software Inc:s
varumirke.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket punkten 6 varumirkeslagen fir eft varumiirke inte registr.eras om
mirket #r forviixlingsbart med ett namn eller en firma som ndgon annan anvinder i en
niringsverksamhet.

Vid en bedémning av varukinneteckens forvixlingsbarhet skall en helhetsbedomning gdras
av mirkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k. produktregeln. Det innebér att
kravet pa mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjénster som kéinnetecknen anvinds for ir i
stort desamma och — omvint — att det inte stélls s4 stora krav pd varuslagslikheten om
miirkena ar identiska, for att forvéxlingsbarhet skall vara for handen.

PRV vill éiven erinra om att frgor om bittre riitt till ett varumérke inte kan provas i
administrativ ordning. Sadana frigor kan endast tas upp till prévning av allmén domstol, se
44 § varumirkeslagen. En annan sak &r att provningen av om det foreligger hinder mot
registrering enligt 14 § forsta stycket varumaérkeslagen inte séllan aktualiserar
fragestallningar liknande dem i mél angdende bittre ratt. S4 kan det t ex forhélla sig vid
provning enligt 14 § forsta stycket 7 p varumérkeslagen d4 frdga inte séllan uppkommer om
vem av parterna som skall anses vara den som anvéant en viss beteckning i ett visst
sammanhang. PRV har hér emellertid endast att préva huruvida det pa grundval av vad som
forebragts i drendet foreligger hinder mot den aktuella registreringens fortsatta besténd.

PRV giir foljande bedomning.

Det kan konstateras att innehavarens varumérkesregistrering TIBCO och den av invéndaren
sberopade firmaregistreringen, bifirman Tibco Sweden, omfattar tjdnster som dr av liknande
slag och att det ddrmed rader tjinsteslagslikhet. Vad det géller mirkeslikhet dr den inledande
och dominerande delen i bifirman identisk med innehavarens mérke. Vid en
hethetsbedémning — i vilken ingér risken for att konsumenterna uppfattar ett samband mellan
dessa tva kinnetecken — far dirfor de motstiende kinnetecknen anses forvixlingsbara.

Bifirman Tibco Sweden registrerades den 8 oktober 1997 som bifirma till Princeton ek.for.
med reg.nr 769601-8014, Princeton ek.for. ér for nérvarande 1 likvidation (likvidation
beslutad, enligt uppgift frin Bolagsverkets naringslivsregister 2006-05-24). Likvidationen ir
emellertid dnnu ej avslutad, varfor den aktuella bifirman alltjimt maste anses utgora hinder
for registreringens fortsatta bestand. Foljaktligen utgdr den anforda grunden for
inviindningen hinder for att 1ita registreringen bestd. Registreringen skall d4rfor upphévas.

Beslutat 02 JUN 2006

"~ Lena Frankenberg Glantz \ \/
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS
Den som vill 6verklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stalld till

Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som Gverklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader frin

beslutsdagen
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