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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invédndningen med ovanstdende nummer med
stéd av 21 § andra stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET
Arendet avser invindning mot varumérket RAKEL, med registreringsnummer 380134,
registrerat for radiokommunikationer, i klass 38.

Invindaren yrkar att innehavarens registrering upphévs och gor géllande att mérket 4r
forvixlingsbart med den svenska varumirkesregistreringen RAKEL, med
registreringsnummer 370177, registrerat for datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror), i
klass 9, samt datorprogrammering; underhall, uppdatering och utformning av
datorprogramvara, i klass 42.

Till stéd harfor anfor invindaren i huvudsak foljande. Invindarens mérke har varit i bruk
sedan 80-talet och torde vara formal for god inarbetning. Innehavarens mérke avser
"radiokommunikationer” i klass 38. Inviindarens mirke omfattar “datorprogram
(nedladdningsbara mjukvaror)” i klass 9 samt “dataprogrammering; underhéll, uppdatering
och utformning av datorprogramvara” i klass 42. Det torde vara vilként att
radiokommunikationstjanster i mycket hog grad #r beroende av datorprogram. Harvid har
invéindaren ingivit broschyrer som Krigsberedskapsmyndigheten distribuerar dér det framgar
att varumérkesanvindningen for radiokommunikationer #r hogst integrerad 1 IT-system.
Bland annat talas om kryptering och sikerhetssystem som med all sannolikhet &r
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datorprogramstyrda och man siger bland annat att "Fér att kommunicera i systemet anvinds
bland annat PC-baserad utrustning i kommunikationscentraler och si kallade
mobilstationer”. Det &r for invindaren uppenbart att en pétaglig risk for sammanblandning
existerar pd marknaden. Invéndaren papekar vidare att forvixlingstillfillen redan intréffat.
DA det, i det aktuella fallet, ror sig om identiska varumérken skall, enligt den s4 kallade
produktregeln, en férvixlingsbeddmning ske utéver den bedémning som sker mellan
varumiérkena inom samma klass. D4 det som i det aktuella fallet ror sig om produkter som &r
visentliga forutsdttningar for vissa tjansters utforande, skall f6rviixlingsrisk anses foreligga.

Till stod for pdstdendet att invindarens mirke #r inarbetat har invéndaren bifogat
dokumentation som skall visa att varumérket RAKEL anvénts kontinuerligt under 90-talet.
Inarbetningen avser ett system for dokumentation och nétberdkning inom energibranschen.
En viktig funktion i systemet dr driftsdkerhet bland annat genom uppféljning av driftavbrott.
Hér finns en tydlig beréringspunkt med det system som innehavaren anvénder.
Omsittningen under 90-talet var ca 3 miljoner kronor per &r med en vinst om ca 20 %. Med
tanke pd att produkten huvudsakligen viinder sig till energibranschen &r antalet potentiella
kunder begrénsat. Invindaren hinvisar dock till en bifogad lista 6ver energibolag som kdpt
RAKEL och som enligt invéindaren torde st for en patagtig del av den potentiella
omsittningskretsen. For att styrka forvixlingsrisken har inviindaren vidare ingivit utdrag fran
diverse nummer av branschtidningen ERA mellan aren 1992 och 1997 samt ett uttalande av
Nils Svartz, chef fér Rakelenheten p4 Krisberedskapsmyndigheten, taget ur ERA nr 3 frin
2005 dér han uttalar att ”-Var uppfattning 4r att elbolagen bor vara med som reguljéira
anviéndare av systemet”. Inviindaren har #ven ingivit kopior pa det forsta och sista s& kallade
Rakelmeddelande som sédndes per post under perioden 1990-1999. Fran och med ar 2000
lades meddelandet ut pa nétet.

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna fér invéindningen och anfor i huvudsak
fsljande. Innehavaren delar inte invéndarens uppfattning att forvixlingsrisk foreligger
mellan mérkena och bestrider att invindarens mérke skulle anses vara inarbetat., Det #ir
vidare felaktigt som invéindaren gor gillande att varumirkena ir identiska da varu-
/tyinsteslagen for de bdda mirkena inte ens ligger 1 samma klasser. Det framgér av den
bilaga fran Krisberedskapsmyndigheten som invéndaren aberopat vad anvéndningen av dess
varuméirke omfattar. Som exempel kan ndmnas “radiokommunikationer”. Att den faktiska
anvindningen av innehavarens mérke indirekt skulle kunna komma att berdra nyttjande av
andra varor och tjinster 4n det som registreringen omfattar &r inte unikt for innehavarens
mérke. Motsvarande situation giller for alla de varumérken som anvénds tillsammans med
andra varor, tjinster och varumérken vilket sannolikt 4r fallet f6r flertalet av de varumérken
som registrering beviljas for. Nyss nimnda forhéllande dr inte pA ndgot sétt avgtrande for
bedémningen av om det finns rittslig grund for att den till ensamritten avgrinsade varu-
tiansteférteckningen i den av Patent- och Registreringsverket beviljade registreringen skall
tillatas besta i detta fall. Vad som &r avgérande foér bedémningen i detta fall 4r enligt
innehavarens uppfattning att innehavarens mérke inte innehéller nigra varor eller tjénster
som kan forviixlas med invindarens mirke. Innehavaren anser dirfor inte att det foreligger
produktlikhet som invéndaren har gjort gillande. Innehavaren ifrdgasitter dven att
»forvixlingstillfillen redan intriffat”. Malgruppen/konsumenterna 4r ju olika for de olika
mirkena: Innehavarens mérke omfattar endast varor och tjénster som rér
radiockommunikation medan invéndarens mérke omfattar varor och tjinster som rér dator-
och datorprogrammering. En helhetsbeddmning skall géras angdende forvixlingsrisken med
utgadngspunkt fran risken for att det tidigare registrerade mérkets sérskiljande funktion
forsvagas om det senare mirket beviljas registrering. Innehavaren hénvisar till
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Regeringsrittens (RR) avgorande av den 27 maj 1983, dir RR konstaterade att “avgérande
fér bedémningen om hinder foreligger eller e} méste emellertid vara om risk for forvixling
foreligger med risk for pafoljd att det redan registrerade varumirkets sérskiljande funktion
forsvagas. Sddan forvixlingsrisk behdver inte nédvéndigtvis intrdda om det ena varumérket
innefattar det andra”. Vidare hinvisar innehavaren till EG-domstolens dom i méa! nr C 39/97
(CANON) dér det framgdr att kravet pé varuslagslikhet &r mindre om mérkeslikheten &r stor
och vice versa. I aktuellt fall menar innehavaren att varuslagslikheten till f6ljd av de olika
varu- /tjinsteslagen &r obefintlig eller i vart fall mycket ringa.

SKAL
Enligt 2 § forsta stycket varumérkeslagen forvarvas ensamritt till ett varumirke, dd mérket
har blivit inarbetat.

Av 14 § forsta stycket punkten 6 varumérkeslagen framgdr att ett varumérke inte far
registreras om mirket #r fSrvixlingsbart med ett namn eller en firma som nagon annan
anvinder i en ndringsverksamhet, med nigon annans varumirke som &r registrerat efter
tidigare anstkan eller med ndgon annans varukénnetecken som &r inarbetat da ansdkan om
registrering gors.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kénnetecken férviéixlingsbara endast om de
avser varor/tjinster av samma eller liknande slag.

Fragan huruvida det foreligger risk for forviixling mellan tva varumérken skall emellertid
avgoras efter en helhetsbedomning i vilken alla omstdndigheter i det enskilda fallet skall
beaktas. Beddmningen av mirkes- och varuslagslikheten skall ske med tillimpning av den s&
kallade produktregeln. Det innebér att kravet pd mérkeslikhet blir mindre om de
varor/tjanster som kénnetecknen anvénds for 4r i stort sett desamma och — omvént — att det
inte stills si stora krav pd varuslagslikheten om miérkena 4r identiska, for att
forvixtingsbarhet skall vara for handen.

PRV gor foljande bedémning.

Inledningsvis betriffande mirkeslikheten bestir innehavarens mérke av lydelsen RAKEL
och invindarens mirke bestir av lydelsen RAKEL. Det kan konstateras att mérkena &r
identiska, varfor mirkesidentitet foreligger dem emellan.

Betriiffande varu-/tjinsteslagslikheten kan konstateras att innehavarens mérke omfattar
tjanster inom radiockommunikation, i klass 38, medan invéndarens mirke omfattar varor i
form av dataprogram i klass 9, samt tjéinster inom dataprogrammering, i klass 42. Tjénster i
form av radiokommunikation avser transmission av signaler, ofta bestdende av meddelanden,
via elektromagnetisk stralning till en eller flera mottagare. For att utfora dessa tjénster krivs
en radiosindare, vilken i dag sannolikt helt eller delvis bestar av en dator med tillhdrande
programvara. Dock har senaste arens integrering av datorer med specialanpassad mjukvara
skett inom de flesta omraden, frin bilar till underhallningsapparater, och att ge skydd for
samtliga varor som kan innehdlla och for samtliga tjénster som kan tillhandahdllas med hjilp
av datorer och datorprogram skulle vara att ge ett otiliborligt brett skydd. Vidare méste dven
slutkonsumentens uppfattning av den tillhandahéllna varan och tjénsten beaktas.
Radiokommunikationstjinster avser tjanster i form av att erbjuda méjligheten att sénda
meddelanden via radio, medan innehavarens marke avser nedladdningsbara datorprogram,
vilket avser exekverbara datafiler, samt datorprogrammering for en tredje part, vilket r en
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legotillverkning av datorprogram. Fér mottagaren mste dessa typer av varor och tjénster te
sig mycket skilda 4t. Saledes finner PRV att de aktuella varorna och tjénsterna inte &r av
samma eller liknande slag varfor varu- och tjinsteslagslikhet inte anses foreligga.

Det material som av invindaren tillfdrts Arendet ger vid handen att det av invéndaren
4beropade mirket RAKEL fSrvisso forknippas med datatjénster inom elbranschen. Denna
omstindighet kan emellertid icke ligga till grund for slutsatsen att mérket RAKEL dérmed
ocks4 4r anse som inarbetat for de radiokommunikationstjénster som omfattas av
innehavarens miérke.

PRV finner siledes, vid en helhetsbeddmning, att innehavarens mérke inte &r att anse som
forvixlingsbart med det av invindaren dberopade mérket.

Foljaktligen utgor invéindningen inte nagot hinder mot registreringen fortsatta bestind.
[nviindningen skall darfor avslas,

Beslutat den 08 AUG 2007
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill dverklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den &ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader frin
beslutets dag.




