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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avsldr invindningen med ovanstdende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invandningen avser varumarket WUSSAP med registreringsnummer 400886, registrerat for
datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror), i klass 9, datasékningar (for tredje man) i
databaser; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i

Box 530, 826 27 Séderhamn [ Besdkare: Kungsgatan 8 |
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, PlusGiro: 85 78 41-0, Bankgiro: 5052 - 6797
WWW.prv.se



PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

databaser; uppdatering av annonsinformation pa databaser; upplatande av kommersiell
affdrsinformation via databaser; sammanstéllning och inmatning av information i databaser;
spridning av annons- och reklammaterial; publicering av annons- och reklammaterial on-
line; annons- och reklamtjénster on-line; anordnande av tévlingar i reklam- eller
sdljfrimjande syfte; annons- och reklamverksamhet, i klass 35, datorstédd Gverforing av
meddelanden och bilder; sindning av meddelanden 6ver elektroniska media, i klass 38, samt
utformning av datorprogramvara; underhéll av datorprogramvara; skapande och
underhdllande av webbplatser for andra; installation av datormjukvara; analytiska tjinster
avseende datorer; analytiska tjanster avseende datorprogram; datorkonsulttjénster;
design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter; radgivningstjanster relaterad
till datormjukvaror; skapande av datorprogram for dataprocesser; utformning av
hemsidor/webbsidor; utveckling av applikationslosningar for datorprogram; design och
utveckling av datorhardvara och mjukvara, i klass 42.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering upphévs och gér gillande att mirket 4r
forvixlingsbart med féljande varumérken:

Det svenska varumirket SAP med registreringsnummer 230465, registrerat for registrerade
dataprogram, i klass 9, samt rddgivning betriffande anviindande av dataprogram, i klass 42.

Gemenskapsvarumirket SAP med registreringsnummer 1270693, registrerat for
maskinldsbara databérare med inspelade program oavsett typ; datorprogram och
programvara av alla slag; magnetiska databdrare, ndmligen magnetband, -skivor, -plattor,
och —kort, i klass 9, medf6ljande skriftligt material fér programvara och
databehandlingsprogram, ndmligen handbdcker, kataloger, bruksanvisningar och
arbetsinstruktioner; reklamartiklar, ndmligen skrivvaror, i klass 16, lddervaror, paraplyer,
parasoller, i klass 18, klddesartiklar, i klass 25, gymnastik- och sportartiklar, i klass 28,
utbildning i framstéllning, utveckling, tilldmpning och anvindning av datorprogram och
programvara samt i elektronisk databehandling, i klass 41, samt framstéllning, utveckling
och utformning av datorprogram och programvara, speciellt for foretagsfunktionsomradet, t.
ex. for fakturering och ekonomisk styrning, produktion och materialférvaltning,
kvalitetsstyrning och underhall, foérsiljning, personaladministration och projektledning samt
allménna kontorsfunktioner sdsom ordbehandling, elektronisk post och arkivering;
tillimpning, underhall, uthyrning, uppdatering, outsourcing och vérd av datorprogram och
programvara; radgivning avseende framstéllning, utveckling, tillimpning och anviindning av
datorprogram och programvara; forskning inom omréadet for datorprogram och programvara;
Internettjdnster, ndmligen utarbetande och tillhandahallande av data och information pa
Internet avseende utveckling, framstillning, programmering, utférande, verkningssitt,
produktion, spridning, distribution, anvidndning, utnyttjande, arbetssétt, handhavande,
modifiering, forséljning, underhéll, uthyrning, uppdatering, design och outsourcing av
datorprogram och programvara, i klass 42,

Gemenskapsvarumirket SAP med registreringsnummer 2081966, i figur atergivet nedan,
registrerat for programforsedda, maskinldsbara databérare; datorprogram och programvara;
magnetiska upptagningsbérare, ndmligen magnetband, magnetskivor, magnetplattor och
magnetkort, i klass 9, medfoljande skriftligt material for programvara och
databehandlingsprogram, ndmligen handbdcker, kataloger, bruksanvisningar och
arbetsinstruktioner; reklamartiklar, ndmligen skrivartiklar, kalendrar, i klass 16, lddervaror,
paraplyer, parasoller, i klass 18, klddesartiklar, i klass 25, gymnastik- och sportartiklar, i
klass 28, utbildning i framstéllning, utformning, utveckling, tillimpning och anvéndning av
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datorprogram och programvara samt i elektronisk databehandling, i klass 41, samt
framstéllning, utveckling och utformning av datorprogram och programvara, speciellt for
foretagsfunktionsomradet, t. ex. for fakturering och ekonomisk styrning, produktion och
materialforvaltning, kvalitetsstyrning och underhdll, forséljning, distribution,
personaladministration och projektledning samt allménna kontorsfunktioner sdsom
ordbehandling, elektronisk post och arkivering; tillimpning, underhall, uthyrning,
uppdatering, outsourcing och skotsel av datorprogram och programvara; radgivning
avseende framstillning, utformning, utveckling, tillimpning och anvéndning av
datorprogram och programvara; forskning betréffande datorprogram och programvara;
utarbetande och tillhandahéllande av data och information pa Internet avseende utveckling,
framstéllning, programmering, utfrande, produktion, spridning, distribution, anvindning,
utnyttjande, arbetssétt, handhavande, modifiering, forsiljning, underhall, uthyrning,
uppdatering, design och utlokalisering av datorprogram och programvara, i klass 42.

Invindarens gemenskapsvarumérke med registreringsnummer 2081966.

Till stéd for invdndningen anfér invéndaren i huvudsak f6ljande. Bade varu- och
tjansteslagslikhet samt mérkeslikhet foreligger, Den enda skillnaden mellan de motstdende
mirkena bestdr i att innehavarens mérke inleds med prefixet WUS, vilket inte &r tillrdckligt
for att distansera maérket frén invéndarens. Den dominanta stavelsen i innehavarens mérke
och den som betonas vid uttal &r den andra stavelsen SAP. Den forsta stavelsen WUS har
ingen innebord och kan létt falla ifran eller misstolkas varvid det som aterstar dr stavelsen
SAP. I synnerhet ljudméssigt &r risken for forvéaxling stor. Invandarens mérken uttalas SAP
och inte bokstaverat. Halsningsfrasen what’s up och dess variant wassup ar enbart kint inom
en mindre krets varfor innehavarens mérke inte kan ségas anspela pa denna. DA WUSSAP &r
en omskrivning av uttrycket what's up ligger det ndrmare till hands att anspela pad SAP
genom konstruktionen what is SAP eller What 'Sap. De av invindaren dberopade mérkena ar
vél ansedda jamlikt 6 § varumérkeslagen. SAP AG var 2009 det stérsta mjukvaruforetaget i
Europa och det fjérde stérsta mjukvarufretaget 1 véarlden. Nér det géller affirssystem har
foretaget forsta platsen och i termer av intékter &r SAP AG den tredje storsta
mjukvaruleverantdren. Det uppskattade marknadsvirdet for varumérket SAP ér 12 miljarder
amerikanska dollar. Invindaren finns representerad pa alla virldens kontinenter i mer &n 60
lander och har 6ver 82 000 kunder. Till stod for sitt anforande har invindaren givit in
material i form av branschstatistik 6ver vérldens stérsta mjukvaruforetag och internetutdrag.

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna for invédndningen och anfor i huvudsak
foljande. Prefixet WUS skiljer sig totalt frén invindarens méarken med lydelsen SAP.
Innehavarens marke WUSSAP anspelar pa den vilkdnda virldsomfattande hilsningsfrasen
what’s up och dess populéra variant wassup. WUSSAP ér en misspelling av ordet wassup
och 4r sdledes ett fantasiord som inte kan forvaxlas med SAP. Slutledet SAP &r vidare den
minst distinktiva delen av innehavarens mérke. Invindarens mérken uttalas som S.A.P. och
siledes skiljer sig de motstdende mérkena &t fonetiskt och visuellt. Viss varuslagslikhet
foreligger mellan mérkena. Mirkenas anvindning skiljer sig dock totalt frn varandra och
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véander sig till helt olika branscher. WUSSAP &r en chattjinst som vénder sig till en yngre
malgrupp och som handlar om att skapa ett socialt websurfande. SAP &r ddremot ett
affdrssystem. Att de av invidndaren &beropade mérkena skulle vara vl ansedda bestrids.

SKAL

Av 14 § forsta stycket 6 punkten varumirkeslagen framgér att ett varumaérke inte far
registreras om maérket dr forvixlingsbart med ett namn eller en firma som ndgon annan
anvénder i en naringsverksamhet, med ndgon annans varumérke som &r registrerat efter
tidigare ansdkan eller med ndgon annans varukénnetecken som &r inarbetat da ansékan om
registrering gors.

Av 14 § forsta stycket 9 punkten varumirkeslagen framgér vidare att ett varumérke inte far
registreras om mérket dr forvdxlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av
ndgon annan och &r registrerat efter en tidigare ansékan.

Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket varumérkeslagen ska kénnetecken anses
forvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Fragan om forvéxlingsbarhet ska avgodras vid en helhetsbedémning dér alla omsténdigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjinster som mérkena avser. Avgorande blir, i de fall varuslagslikhet kan
konstateras, i vilken mén kénnetecknen kan anses likna varandra. Bedémningen av denna
fraga ska grundas pé det helhetsintryck mérkena formedlar och da i forsta hand pd mérkenas
visuella och fonetiska likhet. Hénsyn ska dven tas till huruvida ord och/eller figurer i de
aktuella méirkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmaéssigt innehéll,
varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett samband
mellan varumérkena ska beaktas. Man har &ven att ta hdnsyn till det faktum att konsumenten
ofta saknar en reell mdjlighet att samtidigt jimfora tva motstdende méirken, varfor det ocksa
maste beaktas att omsattningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.

Forvixlingsbarhet enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen kan aberopas till forman for ett
kénnetecken som &r vl ansett hér i landet, om anvéndningen av ett liknande k&nnetecken
skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vél ansedda kdnnetecknets
sirskiljningsformaga eller anseende.

Ett varumiérke r att anse som vil ansett om det i en vésentlig del av landet &r kint inom en
betydande andel av den krets som mérket vinder sig till. Vid bedomningen av detta ska
samtliga relevanta omstdndigheter i drendet beaktas, sérskilt varumérkets marknadsandel, 1
hur stor omfattning, i vilket geografiskt omrade och hur ldnge varumérket har anvénts samt
hur stora investeringar foretaget har gjort for att marknadsfora varumérket.

PRV gor foljande bedémning

I drendet har invindaren anfort att dennes maérken atnjuter skydd som vél ansedda. Det
material som ingivits kan emellertid inte ldggas till grund for en sddan slutsats. Av materialet
framgér visserligen att invindaren, SAP AG, &r en stor aktor i branschen. Materialet visar
dock inte i vilken utstrickning de av invéndaren dberopade mérkena &r kénda i
omséttningskretsen. Férvixlingsbeddmningen foretas séledes utifrdn det skyddsomfing som
foljer av de av invandaren &beropade registreringarna.
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PRV konstaterar att innehavarens mérke och de av invidndaren dberopade mérkena avser
skydd for samma typ av varor och tjédnster, ndmligen datorhardvara och —mjukvara i klass 9
samt datorrelaterade tjénster i klass 42. Varu- och tjansteslagslikhet foreligger dirmed. Vad
innehavaren anfort betrdffande att innehavaren och invindaren dr verksamma i olika
branscher foranleder ingen annan bedémning.

Betriffande mérkeslikheten ingér de av invindaren dberopade méirkena med lydelsen SAP
som slutled i innehavarens méarke WUSSAP. Harmed foreligger dtminstone vissa visuella
likheter. Da innehavarens mérke inleds med WUS och innehaller tvé stavelser medan de av
invindaren aberopade mérkena innehaller en stavelse foreligger endast smérre fonetiska
likheter. Innehavarens mérke uppfattas vidare som en felstavning av, alternativt slanguttryck
for, hélsningsfrasen what s up. De av invéindaren dberopade mérkena saknar betydelse pa
svenska men kan beroende pd sammanhang uppfattas enligt nigon av ordets engelska
betydelser, sdsom sav, vdxtsafi, tunnel, underminera m.fl. (Norstedts engelsk-svenska
ordbok, WordFinder Online 3.0, sdkning 2010-09-02). Mérkena ger darfor upphov till olika
associationsméssiga intryck hos betraktaren. Vid en helhetsbedémning finner PRV dérfor att
de motstdende markena inte ar forvaxlingsbara.

Foljaktligen utgdr invéndningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéindningen ska
darfor avslas.

Beslutat den 07 SEP 2010
/%/Ww A
Chnstopyer Biiller %M
Hikan Johansson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. [ skrivelsen ska anges det beslut som 6verklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvé (2) ménader frdn
beslutsdagen.




