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INNEHAVARE
Attana AB 2008 -04- 2 2

Box 5339
102 47 Stockholm

OMBUD

Albihns IP Management AB
Box 5581 ‘
114 85 Stockholm

BESLUT

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

ARENDET

Inviindningen avser varumirket A200 med reg.nr 378502, registrerat den 10 februari 2006
for vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och
instrument; apparater och instrument for viigning, métning, signalering, kontroll
(6vervakning), livriddning och undervisning; vetenskapliga apparater och instrument;
materialprovningsinstrument och -maskiner; gasprovningsinstrument; optiska apparater och
instrument; vigningsapparater och -instrument; fysikaliska apparater och instrument;
apparater och instrument fr kemi; apparater och instrument for métning; vetenskapliga
instrument f&r biosensoranalys inom medicin, kemi och fysik samt datorprogram fr
biosensoranalys, i klass 9.

Invindaren yrkar att registreringen skall upphéivas och har som grunder hirfor anfort
foljande. Inviindaren innehar och anvinder det idag oregistrerade varumérket A100 med
tidigare rittsgrund in reg.nr 378502, vilket &r férvéxlingsbart med invéindarens kénnetecken.
Vid tidpunkten for ansékan av innehavarens mirke A200 var A100 ett av inviindaren
Biacore AB nyligen antaget varumirke och Attana har med vetskap om detta inldmnat sin
ansbkan i ond tro ddrom. Invindaren har vidare anfért bland annat fljande. Biacore AB har
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en produkt som bir namnet A100. Produkten har tagits fram efter langvarig forskning och ar
foretagets “flaggskepp”, en produkt som &r betydligt mer effektiv &n dess konkurrenters.
Produkten namngavs i slutet av 2003. Fran november 2003 anvéindes varumérket A100
konsekvent pa produkten. Varumirket lanserades bl.a. den 28 april 2005 externt i en
pressrelease och vid ett tvAdagarsméte i Berlin 2-3 juni 2005 omndmnt som “2nd European
Biacore Day” informerades presumtiva kdpare av den aktuella produkten. Biacore bendmner
sina produkter enligt en “Product Naming Policy” dér en bokstav anviinds som &r
initialbokstaven pa det projekt, system eller anvindningsomride som produkten hanfor sig
tili, tar denna bokstav och ldgger sedan till 100 efter. Om man har en vidare version av
produkten namnges denna efter detta system till bokstaven samt 200, o.s.v. Ett logiskt och
enkelt system som &r litt att forst for kunder och personal. En tidigare anstélld pa Biacore
slutade den 31 december 2004. Det nya namnet p& produkten var d4 mycket vél ként for
denne person, som senare anstélldes pd innehavarens féretag Attana AB. For Attana dr
Biacore den stora konkurrenten. Det méste ha varit av stort intresse for Attana att dra nytta
av denne anstilldes tidigare erfarenheter och kunskap frén sin tid pa Biacore. D4 Attana den
28 juli 2005 limnade in sin varumérkesansokan for A200 fanns ingen rimlig méjlighet att
man inom foretaget inte haft vetskap om att Biacore antagit ett mycket néiraliggande
varumiirke pa sin nya produkt. D4 Biacore och Attana inte bara agerar inom samma bransch,
utan ocksd inom en mycket smal s&dan, finns all anledning att anta att man har en mycket
stor kunskap om konkurrenternas agerande. Vidare har Biacore i en omfattande brevviixling
med Attana frin december 2004 pastatt att Attana skulle géra intring i Biacores patent. Ett
pastidende om patentintrang av ett i sammanhanget stort foretag till ett litet i samma bransch
méste per automatik gora det mindre foretaget uppmérksammat pd verksamheten som det
storre foretaget har, Sannolikheten att man frdn Attanas sida blivit varse det faktum att man
pa Biacore tagit namnet A100 pé en av sina produkter 4r dverhéngande. Det &r uppenbart att
Attana varit i ond tro vid inlimnandet av sin varumirkesansdkan for A200 i Sverige. Vad
giller férvixlingsbarheten maste de motstdende varumiérkena A100 och A200 ses som
ytterst forvixlingsbara da deras uppbyggnadssitt 4r detsamma. Risken for att man
kommersiellt skall tro att tva produkter med varumérkena A100 och A200 kommer fran
samma kommersiella ursprung &r uppenbart. Invéindaren har bland annat bifogat kopior av
skriftviixling i patentintrAngsfragan, produktbroschyrer, styrelseprotokoll, daterade
fotografier, kopior pa pressrelease av den 28 april 2005 och material frén en méssa 2-3 juni
2005 for att visa invindarens tidigare anv#ndning av varumérket A100.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna fér invéndningen och anfdrt bland annat
fsljande. Attana har vid tidpunkten for ansékan om registrering av varumirket A200 inte dgt
faktisk vetskap om att Biacore enligt vad som pastis anvint ett pastitt fSrvixlingsbart
varumirke for biosensorer i Sverige. Attana har foljaktligen inte varit i ond tro om
forekomsten av ett varumirke A100 avseende biosensorer pd marknaden. Biacore har vid
tidpunkten fér Attanas ansdkan om registrering av varumirket A200 inte inarbetat
varumirket A100, for det fall det alls kommit till faktisk kommersiell anvéindning. Attana
grundades 2002 och lanserade under varen 2003 en prototypprodukt som kallades Attana
100. I mars 2004 lanserades Attanas forsta riktiga produkt under samma namn. Bolaget hade
registrerat ATTANA som varumirke och gjorde vid tidpunkten bedémningen att denna
registrering borde erbjuda tillrickligt skydd dven for produkten Attana 100. Nésta produkt
namngavs 200 och att ta steget frén Attana 100 till A100 respektive A200 var mycket
naturligt. Det sdgs som en fordel att sirskilja produkterna frin féretagsnamnet. Den
bakomliggande strategin var att Attanas produkter skulle ha varuméirken som pé ett
pedagogiskt och tydligt sitt anknyter till varandra for att dirmed kunna ge kontinuitet 1
marknadskommunikationen och littare f kunder att forsta likheter och skillnader i Attanas
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produkter. Arbetet med att lansera det nya systemet inleddes under véren 2005 och en
annonskampanj bestiilldes den 1 juni 2005, séledes fore Biacoredagarna, for publicering i
samband med en missa i oktober samma 4r. Biacore har lika fel i sitt pastdende om
patentintring som bolaget har i sitt pAstdende om ond tro i detta invéndningsirende. Att
Biacore viljer att namnge och lansera en av sina produkter som A100 trots att Attana redan
sedan 2003 marknadsfirt och sélt instrument under det mycket niraliggande namnet Attana
100 &r for att stivja konkurrens inom sitt omrdde. Biacore har rimligen identifierat Attana
och analyserat Attanas produkter i samband med att de framférde sin anklagelse om
patentintrdng. Det dr inte visat att den anstillde som &vergétt till Attana skulle ha &gt
kiéinnedom om anvindning av varumirket A100 eller ait han ndgot ar efter protokollsdatum
skulle ha kommit ihAg det och informerat Attana om Biocores interna férhéllanden.

SKA

Enligt 14 § forsta stycket, punkten 6 VmL far ett varumirke inte registreras bland annat om
mdérket dr forvixlingsbart med nigon annans varukénnetecken som &r inarbetat di ansékan
om registrering gors. Enligt 14 § forsta stycket, punkten 7 samma lag foreligger hinder for
varumérkesregistrering om det miirke som soks registrerat 4r att anse som forvaxlingsbart
med ett varukinnetecken som vid tiden for ansdkan anviénds av nigon annan samt ansékan
gjorts med vetskap om detta och sékanden inte anvént sitt mérke innan det andra
kdnnetecknet togs i bruk.

PRV gir foljande beddmning.

Det 4r invéndaren som har att visa att det av denne aberopade kinnetecknet 4r inarbetat for
densamme vid tidpunkten fér innehavarens varumirkesansékan for att en registrering skail
kunna upphivas. Den omsittningskrets som kommer i friga 1 nu aktuellt drende torde
utgdras av en relativt smal krets i en smal bransch, sdsom forskare inom omradet
likemedelsframtagning. Utredningen kan inte anses visa att varukénnetecknet A200 vid
ansSkningsdagen inarbetats i shdan omfattning att det i sig utgdr grund for att, enligt 14 §
forsta stycket, punkten 6 VmL upphiva innehavarens registrering.

Vad giller forutsittningarna for registreringshinder enligt 14 § forsta stycket, punkten 7
VmlL foreligger sidant endast om sékanden vid tidpunkten for anskan hade faktisk vetskap
om anvindningen av det dldre kinnetecknet. Det &r inte tillrackligt att det &r sannolikt att
stkanden kinde till detta.

Av handlingarna i drendet framgér att invéindaren sedan dtminstone april 2005 anvint
kiannetecknet A100 i sin marknadsforing. Det kan emellertid inte i drendet anses visat att
detta var kint for innehavaren vid tiden fér varumérkesanskans ingivande i juli 2005.

Féljaktligen utgdr inviindningen inte ndgot hinder mot registreringens fortsatta besténd.
Invindningen skall dirfor avslas.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS ,
Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stélld t1 ¥
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530

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




