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Green Power Systems S.r.l.
61028 Caprazzino di
Sassocorvaro
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OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 11394 2
404 28 Géteborg Iip

INNEHAVARE

Tréadgardsteknik AB
Varalov.
262 96 Angelholm

OMBUD

Patentbyrdn Y Wallengren Aktiebolag
Box 116
331 21 Vérnamo

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéiver varumérkesregistreringen nr 397106 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invéndningen avser varumirket GREEN POWER, i figur atergivet nedan, med
registreringsnummer 397106, registrerat for generatorer for elproduktion och
stromproduktion; motorer (ej for fordon), i klass 7, virmepannor; gasgeneratorer
(installationer); acetylengeneratorer, i klass 11 samt motorer for fordon, klass 12.

Innehavarens varumiérke.

Invindaren yrkar att innehavarens registrering upphédvs och gor géllande att mérket ar
forvixlingsbart med kédnnetecken som vid tiden for ansdkan anviéindes av Green Power
Systems S.r.1. samt att ansdkan om registrering gjorts med vetskap om detta och att
innehavaren inte anvént mérket innan det andra kidnnetecknet togs 1 bruk.
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Till stéd for invindning anfor invéndaren foljande. I oktober 1998 tog Idrofoglia S.r.l. fram
ett figurmérke som &r snarlikt innehavarens mérke. Mérket anvéndes forsta gngen i
november 1998, det vill siga mer n tvé &r innan tiden for innehavarens ansékan om
varumirkesregistrering. Invindaren bestrider att innehavaren skulle ha anvént figurmérket
fore 1999. I vilken mén innehavaren anvént ordmérket GREEN POWER tidigare saknar
relevans i det aktuella drendet dd savdl PRV som PBR faststillt att mérket saknar
sirskiljningsformaga i forhallande till aktuella varor. Under 2001 gjordes vissa
koncerninterna transaktioner vilket bl.a. innebar att hela generatorverksamheten flyttades till
ett systerbolag med firman Green Power Systems S.r.l (invdndaren). Under 1999 och 2000
fungerade innehavaren som invindarens terforséljare av generatorer och elkraftverk i
Sverige. Innehavaren erholl bl.a. broschyrmaterial dér mérket exponerades. 2001 valde
inviindaren att avsluta samarbetet med innehavaren och utsdg ett annat foretag till
aterforsiljare. Istéllet for att upphéra med anvéndningen av mérket pd generatorer och
elkraftverk gav innehavaren in en ansdkan om varumaérkesregistrering som sedermera ledde
till registrering av det nu aktuella mérket. Innehavarens registrering ér identisk med det
mirke som tagits fram av invindaren, frinsett att invéindarens mérke innehéller ordet
GENERATORS. Detta saknar dock betydelse d4 ordet &r beskrivande for aktuella varor. I
egenskap av tidigare dterforsdljare av invéindarens produkter &r det uppenbart att innehavaren
varit medveten om att mérket tagits fram, och anvénts, av invéindaren fore tidpunkten for
ansokningens ingivande. I februari 2001 pétalade invéndaren att innehavaren inte dgde ritt
att anvinda mérket. Innehavaren &tog sig d4 att upphora med anvéndningen. Innehavaren
fortsatte dock att anvinda mérket utan invindarens vetskap. 2004 uppdagades att
innehavaren fortsatt att anvéinda méirket varfor invdndaren pa nytt uppmanade innehavaren
att upphora med anvandningen. Innehavaren svarade aterigen att anvindningen skulle
upphdra. Av svaret framgdr att innehavaren medger att market tillhor invandaren. Att
invindaren skulle ha dndrat till egna mérket successivt till att i oktober 1999 bli identiskt
med innehavarens mirke bestrids. Till stéd for sitt anférande har invdndaren givit in material
i form av marknadsforingsmaterial samt korrespondens mellan innehavaren och invindaren.

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna for invéandningen och anfor féljande.
Innehavaren tog ordmérket GREEN POWER 1 bruk 1991, Mérket anvindes da foretradesvis
for virmeenergi sésom virmepannor och virmepumpar. Det figurmérke som ér féremal for
invindningen borjade anvindas av innehavaren innan november 1998. Mirket har sedan
dess haft samma utférande. Innehavaren har sedan bérjan av 1990-talet haft ett
affirssamarbete med Idrofoglia S.r.l. betrdffande bevattningsapparatur. Invindaren har
darmed haft kinnedom om innehavarens anvindning av mérket innan invéndaren tog sitt
eget mirke i bruk. I juli 1999 sammantriffade representanter for innehavaren och
invindaren. Innehavaren informerades om att invédndaren valt att marknadsfora ny
verksamhet inom generatorer/elkraftverk under varuméarket GREEN POWER. Innehavaren
hade inga inviindningar mot detta dd innehavaren redan arbetade med detta varumérke i
Sverige. Innan métet hade innehavaren varken kdnnedom om att invindaren paborjat
verksamhet inom generatorer eller valt att anvinda mérket GREEN POWER. Négon
diskussion om #ganderitten till mirket fordes inte vid métet. Innehavaren uppfattade att
invéindaren accepterade att ritten till mérket — i vart fall sdvitt avser Sverige — tillkom
innehavaren. Innehavaren vitsordar inte att invédndaren paborjade anvindning av det aktuella
figurmirket i oktober 1998, Déremot vitsordas paborjad anvandning i november 1998. D
innehavaren tog mirket i bruk innan november 1998 anvinde innehavaren dirmed det
aktuella mérket innan invdndaren. Mellan november 1998 och januari 1999 anvénde sig
invindaren av tva olika figurméarken som pdminner om innehavarens. Mérkena uppvisar
dock tydliga skillnader. I oktober 1999 dndrade dock invandaren mérket till att bli i det
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nirmaste identiskt med innehavarens mérke. Invindaren har ddrmed anpassat mérket till att
dverensstimma med det innehavaren tagit fram och anvént innan invindaren. Innehavaren
har varit konsekvent i sin anvindning, bade vad giller farger och utformning, medan
invindaren varierat utforandet. Vad géller den tidigare skriftvéxlingen mellan parterna
anfors foljande. Den 23 april 2004 kontaktade invéndaren innehavaren med uppmaningen att
anvindningen av det aktuella varumérket skulle upphdra. Innehavaren besvarade
uppmaningen via telefon och fax. Innehavaren redogér i svaret for bakgrunden till
mirkesanvindningen och meddelar att innehavarens anvindning av kénnetecknet GREEN
POWER gér tillbaka till 1991. Innehavaren vidhéller ddrmed sin ritt till mérket.
Innehavarens skrivelse av den 5 maj 2004 hénvisar till ett fax frén invéndaren och &r sdlunda
inte ndgot svar pé invindarens kontakt av den 23 april 2004. Skrivelsen av den 5 maj 2004
innebdr inget annat &n en bekriftelse pé att innehavaren inte anvénder invindarens kataloger
och logotyp. Logotypen som avses 4r det av invindaren aberopade mérket, det vill siga det
som innehéller ordet GENERATORS. Att innehavaren inte haft for avsikt att medge nagon
ritt till invindaren f6ljer av skrivelsen av den 23 april 2004 samt av det faktum att
innehavaren tog mérket och figuren i bruk innan invandaren. Till st6d for sitt anforande har
innehavaren givit in material i form av intyg fran foretradare for Tradgéardsteknik AB,
kundintyg frén Grundvig AS, korrespondens mellan innehavaren och invéndaren samt
annonsmaterial och prislistor.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket 7 punkten varumérkeslagen foreligger hinder att registrera ett
varumirke om mdrket dr forvixlingsbart med ett varukénnetecken som vid tiden for ansdkan
anvinds av ndgon annan samt anstkan gjorts med vetskap om detta och sdkanden inte
anvént sitt mérke innan det andra kénnetecknet togs i bruk.

PRV gor foljande beddémning

Inledningsvis bor noteras att friga om béttre rétt och forfoganderitt till ett varumirke inte
prévas i administrativ ordning, utan endast kan provas vid allmén domstol, jfr 44 §
varumirkeslagen. Diremot har PRV att préva om innehavaren haft ritt att registrera
varumirket.

PRV konstaterar att sdvil innehavarens registrerade mérke som det mérke invéndaren anvint
sig av innehaller den beskrivande lydelsen GREEN POWER pé en mérk bakgrund samt ett
figurmoment i form av en blixt. Mérkena ir i det ndrmaste identiska varfor mirkeslikhet kan
konstateras. Att det av invdndaren dberopade mirket dven innehéller det beskrivande ordet
GENERATORS foranleder ingen annan bedémning. Savil innehavarens mérke som det av
invindaren &beropade mirket avser skydd for generatorer varfor dven varuslagslikhet kan
konstateras. Vid en helhetsbeddémning finner PRV dérmed att mérkena &r férvixlingsbara.

I drendet har vitsordats att invindaren anvinde det aktuella mérket i november 1998. Det har
vidare framkommit att innehavaren kénde till invéindarens anvindning i vart fall i juli 1999.
D4 innehavarens ansékan om varumirksregistrering inkom till PRV den 10 januari 2001 har
innehavaren haft vetskap om inviindarens anvindning vid tiden fér ansékan, PRV har
dérefter att utreda om det aktuella figurmérket anvénts av innehavaren i vart fall fore
november 1998. Att innehavaren enligt uppgift anviint ordmérket GREEN POWER sedan
1991 kan hér inte tillmétas nigon avgorande betydelse da lydelsen i sig saknar
sdrskiljningsforméga. Vad giller bevisningen rérande sidan tidigare anvéndning av
figurmérket har bland annat ingivits annonsmaterial, dar artalet 1998 uppges i annonsens



PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

elektroniska dokumentnamn. Denna omsténdighet &r dock inte tillricklig for att visa att
annonsen de facto anvéndes fore november 1998. Vidare har ingivits ett intyg undertecknat
av Patric Torle. Detta kan endast tillmétas ringa bevisvérde da Torle, i egenskap av grundare,
dgare och foretriddare av innehavarbolaget har ett egenintresse i drendet. Det &beropade
intyget undertecknat av Karl A. Grundvig kan dven detta, bl.a. med hénsyn till den tid som
forflutit sedan Grundvig uppges ha mottagit innehavarens broschyr, endast tillmétas
begrinsat bevisvirde. Sammantaget finner PRV dérmed att innehavaren inte visat att
innehavarens mérke anvandes fore det att invindaren tog mérket i bruk.

Foljaktligen utgdr grunderna for invdndningen hinder for att ata registreringen besta.
Registreringen ska dérfor upphévas.

Beslutatden 4 5 SEP 2010
S e | £ £
Lena Frankenberg GIanﬁi\/ b g , A‘J’\/

Hiékan Johansson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Sdderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som 6verklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) ménader frdn
beslutets dag.




