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Invindaren

Invéindaren har yrkat att registrering 383914 skall upphévas och har som grund anfort att
innehavarens mirke ar forvixlingsbart med invéindarens gemenskapsvarumirke AdWords
med registreringsnummer 2724672, registrerat for spridning av reklam for tredje man, i klass
35. Inviéindaren har dven anftrt att innehavarens mirke dr forviixlingsbart med invindarens
villkéinda och inarbetade kénnetecken AdWords. Inviindaren har dartill anfort att
innehavarens marke har registrerats i ond tro. Slutligen har invandaren anfort att
innehavarens registrering #r dgnat att vilseleda allménheten,

Till stéd f6r invéndningen har invindaren i allt visentligt anfort foljande.
Gemenskapsvarumirket 2724672 omfattar “spridning av reklam for tredje man” i klass 35.
Denna tjdnst erbjudes uteslutande ver Internet via en sérskild mjukvara. Innehavarens
registrering omfattar datorprogram/mjukvara i klass 9, med direkt koppling till invandarens
tjdnst/varumirke. Det foreligger sdledes varuslagslikhet i vid mening.

AdWords dr dessutom ett mycket vil ként och inarbetat varumirke, sivil i Sverige som i
dvriga viirlden, dven for varor i klass 9. Det atnjuter dérfor ett stérre skyddsomfang #n vad
som framgar av gemenskapsregistreringen. AdWords lanserades &r 2000 av Google och &r
Googles frimsta marknadsforingstjinst med hundratals féretagskunder runt om i vérlden.
AdWords dr idag en av Googles huvudsakliga inkomstkillor. AdWords #r ett
marknadsftringsverktyg/program i Internetmiljé dir AdWords anvinder tekniken med
“nyckelord” for att i ett auktionsliknande forfarande ge triffsiker marknadsféring mot just
de kundgrupper anvéndaren dr intresserad av. AdWords anvinds i praktiskt taget alla
sdkningar genom skmotorn Google, vilka bara i USA under december ménad 2006 uppgick
till 3 miljarder s6kningar. Resultatet presenteras dock med den generiska termen “sponsrade
ldnkar”, eftersom det &r sjdlva tjansten och den bakomliggande mjukvaran som #r AdWords,
inte resultatet i sig. Totalt under perioden 31 december, 2002 t.o.m. 6 december, 2006 har
AdWords hanterat inte mindre &n 13 017 105 kampanjer riktade specifikt till svenska firetag
och konsumenter. Under samma period har 194 190 unika annonsérer, med annonser riktade
till Sverige, anvéant sig av AdWords. Det relevanta omsittningskretsen #r annonsérer och inte
allminheten. Innehavarens mérke innehaller inviindarens vilkinda ordvarumirke i sin
helhet, med det generiska tilldgget “optimizer” och en figur, vilket férstirker intrycket att
ADWORDS OPTIMIZER ir ett kiinnetecken for en optimeringstjinst med inriktning pa
invéindarens tjinst AdWords. Innehavarens registrering av ADWORDS OPTIMIZER siker
dérfor dra otillborlig fordel av den enorma goodwill som finns i varumérket AdWords.
ADWORDS OPTIMIZER ér dven till forfang for AdWords sirskiljiningsférmaga och
anseende. Av innehavarens presentation, dédr innehavaren hiivdar att AdWords skulle vara en
generell bendmning pé denna typ av marknadsféring och marknadsforingsverktyg, far forstas
att motparten anser att AdWords saknar sérskiljningsformaga, vilket leder till slutsatsen att

den omndmnda presentationen #r ett led i att pa sikt séka minska s#rskiljningsformagan hos
AdWords.

Det &r vidare ingen tvekan om att innehavaren, vid tiden for ansdkans ingivande, kinde till
att savil AdWords som AdWords Optimizer anvéindes av annan — ndmligen invindaren.
Innehavaren &r ett foretag som i sin verksambhet bl.a. utvecklar och erbjuder tjinster inom
omradet sbkmotoroptimering. Man har séledes sannolikt mycket god branschkinnedom.
Aven utan sadan insikt ir dock AdWords ett s ként varumérke att kinnedom Far
presumeras. Innehavarens ansékan har séledes dven skett i ond wo.
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Invéndaren har slutligen anfort att Google har ett sdrskilt certifieringsprogram for
sGkmotoroptimerings- och Internetmarkandsforingstiretag. For att f4 tillstind att kalla sig
"ADWORDS Qualified Company” och anvinda den sérskilda kvalitetslogon, méste det
kandiderande bolaget dels méta vissa ekonomiska och kvalitetsméassiga kriterier, dels
genomgé en sirskild kvalifikationsexamen. Innehavarens mérke dr sdledes vilseledande d4
det &r dgnat att framkalla en oriktig uppfattning om bl.a. varans beskaffenhet, nimligen att
den foljer den standard som krdvs for att fa anviinda kiinnetecknet AdWords i samband med
sékordsmarknadsforing.

Till stod for sin invindning har invéindaren &beropat utskrifter frdn hemsidor och Internet-
sokningar, tidningsartiklar, en kvartalsrapport frin invindaren samt ett reklamblad avseende
innehavarens produkt,

Innehavaren

Innehavaren av varumiérket har bestridit grunderna f6r invéindningen och i allt visentligt
anfort foljande. Invéndaren har i sin invindning hénvisat till gemenskapsvarumirket
2724672 AdWords, registrerat for spridning av reklam for tredje man i klass 35. Innehavaren
bestrider att det finns en koppling mellan en sddan tjinst och programvaror. Kopplingen
mellan reklamspridningstjénsten och eventuell programvara &r inget som blir uppenbart for
omséttningskretsen. I vart fall 4r den pastadda kopplingen inte nigot som paverkar
skyddsomféanget for den dberopade varumirkesregistreringen. Vidare torde ordet AdWords
for reklamtjéinster ha ytterst begrinsad sérskiljningsformaga. Ordet, som néirmast fir forstas
som “annons-ord” dr synnerligen beskrivande for reklamspridningstjénster. Det skydd som
registreringen av gemenskapsvarumirket ger far ddrmed anses som forhéllandevis begrinsat.

Innehavaren bestrider att varumérket AdWords &r inarbetat och mycket vil kiint, Det ar
oklart vad inviindarens interna statistik bestar av och vad for "kampanjer” den avser. Inte
heller framgér om och hur varumérket anvénts eller vilken omsittningskrets som nétts.
Dessutom ligger tidsintervallet dd kampanjerna genomforts dtminstone delvis efter den 1
drendet relevanta tidpunkten, dvs. dagen fér ansdkans anhiingiggérande. Omsittningskretsen
for invéindarens soktjanster dr enligt innehavaren allminheten.

Innehavaren bestrider vidare att innehavaren skulie ha haft kiinnedom om en dldre
anvéindning hos invéndaren av beteckningen ADWORDS OPTIMIZER eller att innehavaren
skulle ha haft kiinnedom om att invindaren skulle hysa en vilja att inleda sddan anvindning
senare. Aven om innehavaren inte haft sidan insikt om inviindarens framtidsplaner pastar
invindaren att &nd4 skall utgés ifran att innehavaren haft kiinnedom om nagon tinkt eller
dnskad varumérkesanvandning, d4ven om den inte fanns. Innehavaren bestrider ett sddant
resonemang. Regeln om ond tro ger inte nagot stdd for presumtion av kiinnedom och det ér
endast anvéndning som intréffat i tiden fore en anstkan som 4r relevant. Savitt innehavaren
kénner till har invéindaren inte anvént varuméirket ADWORDS OPTIMIZER innan
innehavaren ansokte om registrering i Sverige for detta varumirke, 1 vart fall inte {61
programvara. Inte heller har inviindaren nigon registrering for varumérket, eller nagot
forvaxlingsbart varumérke, 1 relevant klass. Innehavaren menar vidare att invindaren inte
lanserade sin anvindning av varumérke AdWords Optimizer forrdn 1 oktober 20006, dvs. flera
méanader efter innehavarens varuméirkesansskan.

Slutligen dr regeln om vilseledande varumérken inte avsedd att tilldmpas pé de si kallade
relativa registreringshindren, sdsom konflikter med éldre kiinnetecken. Pastdendet att
innehavarens marke skulle vara dgnat att framkalla en oriktig uppfatining om varans
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beskaffenhet i mening att “varan inte {6ljer den standard som krivs for att anvinda
kannetecknet™ dr felaktigt. Det 4r oklart vilken generell standard inviindaren syftar till som
allmin mattstock. Pastaendet dr ddrfor missvisande och ogrundat.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket 2 punkten varumiirkeslagen fér inte ett varumirke registreras om
mirket dr dgnat att vilseleda allmiinheten.

Ett varumiérke fér enligt 14 § forsta stycket 6 punkten varumiirkeslagen inte registreras bl.a.
om det dr forvaxlingsbart med ndgon annans varukénnetecken som #r inarbetat da anstkan
om registrering gors. Enligt 2 § varumérkeslagen anses ett kiinnetecken vara inarbetat om det
hér 1 landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig 4r k#nt som
beteckning for de varor som tillhandahé&ils under kdnnetecknet

Av 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen framgér att ett varumirke inte far
registreras om mérket dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumirke som innehas av
nigon annan och #r registrerat efter en tidigare ansokan.

Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket samma lag skall kiinnetecken anses férvixlingsbara
endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Fragan om forvixlingsbarhet skall avgoras vid en helhetsbeddmning dér alla omstindigheter
av betydelse 1 sammanhanget skall beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor som mérkena avser. Avgorande vid besvarande av frigan om
forvixlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kiinnetecknen
kan beddmas likna varandra. Bedémningen av denna fraga skall grundas p& mérkenas
visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall &ven tas till om orden i de aktuella mérkena
besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmaissigt innehéll, varvid risken for att
konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett samband mellan varumirkena
skall beaktas.

6 § andra stycket stadgar att forvixlingsbarhet dven kan dberopas till forméan for ett
kénnetecken som &r vil ansett hir i landet, om anvindningen av ett liknande kinnetecken
skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till férfang for det viil ansedda kinnetecknets
sirskiljningsforméaga eller anseende. En otillborlig férdel anses foreligga sé snart ett yngre
mirke drar ndgon nytta av betydelse av det val ansedda mirkets goodwill. Vid faststillande
av vad som utgdr ett vil ansett mérke i varamirkeslagens mening dr graden av kiinnedom
om miérket hos sdvil allménhet som omséttningskrets av stor vikt och 1 praktiken ofta den
enda objektivt avidsbara faktorn att ta 1 beaktande.

Enligt 14 § forsta stycket 7 punkten varumérkeslagen foreligger hinder att registrera ett
varumirke om mérket dr forvaxlingsbart med ett varukiinnetecken som vid tidpunkten f6r
anstkan anvindes av nidgon annan samt att ansékan gjordes med vetskap om detta och
sokanden inte anvint sitt mérke innan det andra kdnnetecknet togs i bruk. Det &ligger den
som pastar att registreringssdékanden haft sddan vetskap att styrka detta,
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PRV:s bedomning

Inledningsvis konstateras att inviindarens gemenskapsvarumérke AdWords ingdr i sin helhet
som den injedande och dominerande delen av innchavarens méirke AdWords Optimizer.
Mairkeslikhet foreligger dirmed. Vad gilier varu- och tjdnsteslagslikhet finns det 1
varumirkesrittslig mening ingen koppling mellan den spridning av reklam for tredje man,
som invindarens gemenskapsvarumirke avser, och datorprogram/mjukvara som
innehavarens registrering avser. Varu- och tiiinsteslagslikhet foreligger dirmed inte. PRV
finner med beaktande av detta att de motstiende registreringarna, vid en helhetsbeddmmning,
inte dr forvixlingsbara med tillimpning av bestdammelsen 1 6 § forsta stycket
varumarkeslagen.

Invindaren har dven hivdat att kinnetecknet AdWords &r ett for invéndaren inarbetat och vil
ansett mirke for marknadsforingstjanster och varor relaterade till marknadsforing 1 klass 9.
Omsittningskretsen for sddana varor bestdms med utgéngspunkt i alla som kan tinka kipa
en dylik tjanst. Inviindaren har inte visat i drendet att lydelsen AdWords, inom en betydande
del av omsittningskretsen, gjort sig kant for de aktuella tjansterna eller varorna. Utredningen
i drendet ger inte utrymme for beddmningen att invdndarens mérke vid tidpunkten for
innehavarens varumirkesanstkan var inarbetat eller vél ansett hér 1 landet.
Forvixlingsbarhet foreligger dirfor inte heller pi de grundema.

Vad giller forutsittningama for registreringshinder enligt 14§ forsta stycket 7 punkten
varumirkeslagen, foreligger sddant endast om sdkanden vid tidpunkten for ansokan hade
faktisk vetskap om anvindningen av det dldre kdnnetecknet. Det dr inte tillrickligt att det dr
sannolikt att sokanden kinde till detta. Av utredningen i drendet kan ej anses visat att
innehavaren haft faktisk vetskap om inviindarnas anvéndning av varukidnnetecknet AdWords
fore den 12 juni 2006, d& ansdkan om varuméirkesregistrering inkom till PRV.

Invédndaren har inte heller genom utredningen formétt pavisa att denne vid den tidpunkt da
innehavaren gav in sin varumirkesansékan redan tagit varumérket AdWords 1 bruk for
programvara. P grund av det anforda foreligger ej forutsittning for hdvande av
registreringen pa denna grund.

Slutligen har anforts som grund for upphiivande att innehavarens mérke &r att anse som
vilseledande enligt 14 § forsta stycket 2 punkten varumirkesiagen. Med vilseledande avses
mirken som #r dgnade att framkalla en oriktig uppfattning om bl.a. varans art, beskatfenhet,
miéngd, anvindning, pris eller ursprungsort. PRV finner att det inte framkommit ndgon
sirskild omstindighet som tyder p att varumirket skulle vara dgnat att vilseleda
allménheten om varornas beskaffenhet.

Féljaktligen utgdr invindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Inviindningen skall
darfor avslés.

Beslytat den g 1 MAR 2008

Collett
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill éverklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stalld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn, 1 skrivelsen skall anges det beslut som Gverklagas och den dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva ménader frin
beslutets dag.




