PRV DELVIS UPPHAVANDE AV REGISTRERING

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Invéindningsidrende nr 2014/0006/0001

Registrering nr 516576

INVANDARE

eBuilder Sweden AB
Isafjordsgatan 39 B
163 40 Kista

OMBUD

Kransell & Wennborg Kommanditbolag
Box 27834
115 93 Stockholm

INNEHAVARE

BEAst AB
Drottninggatan 26, 4 tr.
111 51 Stockholm

OMBUD

Hansson Thyresson Patentbyra Aktiebolag
Box 73
201 20 Malmé

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumirkesregistreringen nummer 516576
med stdd av 2 kap. 28 § varumirkeslagen (2010:1877) f6r féljande varor och tjinster:

Klass 9: Datorprogram for dtkomst till och anvéndning av internet; registrerade
datormjukvaror (nedladdningsbara fran internet).

Klass 35:  Annons- och reklamverksamhet; foretagsledning; foretagsadministration;
kontorstjénster; tjinster avseende elektronisk affdrskommunikation mellan
foretag i bygg- och fastighetsbranschen; tjénster avseende elektronisk
fakturering, varuforsérjning samt validering av uppgifter om leverantérsforetag;
affarsinformation, dven via internet, kabelnitet eller andra former av
datadverforing; foretagsinformationstjénster tillgéingliga via direktanslutning
fran datoriserade databaser eller internet.

ARENDET

Invéndningen avser varumirket E-BUILD med registreringsnummer 516576. Mirket ar
registrerat for f5ljande varor och tjénster.

Klass 9: Datorprogram for atkomst till och anvindning av internet; registrerade
datormjukvaror (nedladdningsbara fran internet).
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Klass 35: Annons- och reklamverksamhet; foretagsledning; foretagsadministration;
kontorstjénster; tjdanster avseende elektronisk affidrskommunikation mellan
foretag i bygg- och fastighetsbranschen; tjinster avseende elektronisk
fakturering, varuférsorjning samt validering av uppgifter om leverantorsforetag;
affarsinformation, dven via internet, kabelnitet eller andra former av
datadverforing; foretagsinformationstjénster tillgingliga via direktanslutning
frdn datoriserade databaser eller internet.

Klass 37: Uppforande/anléiggande av byggnationer; reparation/underhall;
installationstjénster; underhall och reparation av datakommunikationsniit.

Invéindaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anfér som grund att
innehavarens mérke &r forvaxlingsbart med foljande av inviindarens kiinnetecken:

E-BUILDER
Gemenskapsvarumdrke nr: 9716721

Klass 9: Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och
instrument, apparater och instrument f6r lantméteri, besiktning, viigning,
mitning, signalering, kontroll (vervakning), livriddning och undervisning;
apparater och instrument for ledning, véxling, transformering, ackumulering,
reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater for inspelning,
upptagning, sindning eller atergivning av ljud och bilder; magnetiska
databirare, inspelningsbara skivor; forsiljningsautomater samt mekanismer for
myntstyrda apparater; kassaapparater, riknemaskiner,
databehandlingsutrustningar och datorer; eldslickningsapparatur.
design; industriella analyser och forskningstjéanster; design och utveckling av
datahdrdvaror och mjukvaror.

Klass 35: Annons- och reklamverksamhet; foretagsledning; foretagsadministration;
kontorstjanster.
Klass 41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion;

underhéllning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.
Klass 42: Vetenskapliga och teknologiska tjdnster och dértill relaterad forskning och

EBUILDER AB
Firma nr: 556636-9640

Verksamhet: Bolaget skall, direkt eller indirekt genom dotterbolag, dga och forvalta
immateriella réttigheter, tillhandahalla konsulttjénster avseende forséljning och
administration, bedriva tjansteverksamhet inriktad pa datoriserad hantering av
information och finanstjénster, samt idka dédrmed forenlig verksamhet.

Som grund for att innehavarens mérke ska upphévas anfsr inviindaren i huvudsak fsljande.
Vissa av varorna och tjénsterna i klass 9 respektive klass 35 i innehavarens varumirke
sammanfaller med varorna och tjinsterna i motsvarande klasser i invéindarens
gemenskapsvarumirke. Dértill rader viss varu- och tjinsteslagslikhet mellan tjénsterna i
klass 37 i innehavarens kénnetecken och varorna i klass 9 och tjinsterna i klass 42 i
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invéndarens gemenskapsvarumirke. Dessutom foreligger likhet mellan tjansterna i klass 35
och verksamheten for den av invdndaren motanforda firman.

De motstdende méarkena &r dartill mycket lika. De skiljer sig endast genom att inviindarens
kinnetecken utgor en substantiverad form av innehavarens registrering genom den ur
forviaxlingssynpunkt ovésentliga dndelsen —ER. Huruvida innehavaren innehar en
inarbetning av sitt kdnnetecken eller ej saknar relevans i ett invindningsforfarande. Likasa
saknas det relevans att de motstdende kinnetecknen riktar sig till olika malgrupper.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for invindningen och anfort i huvudsak
foljande. Innehavaren har anvint kdnnetecknet som varumirke sedan slutet av 1990-talet.
Namnet dr mycket viletablerat i byggsektorn och anvinds av tusentals foretag. Innehavarens
kénnetecken uppfattas dirmed som ett inarbetat varumirke for de avsedda varorna och
tjdnsterna sedan atminstone 2004. E-BUILD ir dven namnet pé en av innehavaren #igd tjénst
som anvinds av cirka 7000 foretag i eller i anslutning till byggsektorn. Invindaren och
innehavaren verkar inom olika branscher och de respektive kiinnetecknen riktar sig till skilda
maélgrupper. Darfor finns ingen reell risk till sammanblandning.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumirkeslagen fér ett varumirke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett dldre varukdnnetecken for varor eller tjinster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anviindningen av

varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder
varumérket och innehavaren av varukdnnetecknet.

Med ett varukénnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumirkeslagen, ett
gemenskapsvarumarke. Av 2 kap. 9 § andra punkten varumirkeslagen framgér att de hinder
som avses i 2 kap. 8 § forsta stycket 1-3 ska gilla pa motsvarande sitt i friga om en
registrerad firma som anvinds i ndringsverksamhet.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgdras vid en helhetsbedémning dir samtliga
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjinster som mérkena avser. Om varu- eller tjinsteslagslikhet r
for handen ska en bedomning av mérkenas visuella, fonetiska och begreppsméssiga/
konceptuella likheter goras med utgangspunkt i det helhetsintryck som varumirkena
formedlar med hinsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande delar (EU-
domstolens dom i mél C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hinsyn ska iiven tas till det
faktum att genomsnittskonsumenten sillan har mojlighet att géra en direkt jimférelse mellan
varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mérkenas utféranden. (EU-
domstolens dom i mal C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

PRV gor foljande bedomning.
PRV gor foljande bedomning vad géller fragan om forvixling.

Inledningsvis kan konstateras att det foreligger identitet och tjénsteslagslikhet mellan
tjdnsterna hérrérande till annons- och reklamverksamhet, foretagsledning,
foretagsadministration och kontorsverksamhet som innehavarens mirke avser i klass 35 och
samtliga de motsvarande tjdnsterna som inviindarens gemenskapsvarumirke &r registrerat for
i samma klass. Det foreligger dven likhet mellan dessa tjanster och den verksamhet i form av
konsulttjénster avseende administration och dédrmed forenlig verksamhet som inviindarens
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motanférda firma &r registrerad for. Detta eftersom innehavarens tjénster i klass 35 &r
identiska med eller kan anses omfatta de tjiinster som omfattas av inviindarens
gemenskapsvarumérke samt firmaregistrering.

Vidare foreligger likhet mellan datorprogram och datormjukvaror som innehavarens mérke
avser i klass 9 och databehandlingsutrustning och datorer som inviindarens varumérke &r
registrerat for i samma klass, samt design och utveckling av mjukvaror som innehavarens
miérke avser i klass 42. Detta eftersom invéndarens varor och tjénster kompletterar och ir av
samma art och innehar samma anvindningsomride som innehavarens kiinnetecken.

I forhallande till tjdnsterna i klass 37 i innehavarens kéinnetecken rader emellertid ingen
varu- eller tjéinsteslagslikhet med nagon av de av invidndaren anforda kiinnetecknen.

Vad giller mirkeslikheten gor PRV f6ljande bedémning. De kiinnetecken som ska jimfGras
ar foljande:

Invidndarens kinnetecken: Innehavarens kinnetecken:
E-BUILDER
E-BUILD
EBUILDER AB

Beddmningen av mérkenas forvixlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmissiga likheter, ska ske med utgangspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjanster som avses. I férevarande fall
riktar sig de varor och tjdnster dér identitet och likhet har konstaterats till konsumenter i
allménhet men aven till professionella aktdrer som grossister, niringsidkare och foretagskunder.

Samtliga de motstaende kinnetecknen innefattar ordet E-BUILD i dess helhet. Mirkena
skiljer sig dock 4t genom att invéndarens bada kannetecken dven innefattar dndelsen —ER i
slutet av mérkesorden, samt att den av inviindaren motanférda firman saknar ett bindestreck
mellan bokstaven E och efterledet BUILDER samt innefattar bolagsbeteckningen AB.

Sévil i visuellt som i fonetiskt hinseende foreligger en hog grad av likhet kiinnetecknen
emellan. Detta eftersom mérkesorden E-BUILD och E-BUILDER endast skiljer sig till
stavningen genom dndelsen -ER samt ett bindestreck och bolagsbeckningen AB i
inviindarens firma.

Bokstaven E i de motstdende kénnetecknen #r ett vanligt prefix avseende elektroniska
produkter, och ordet BUILD samt BUILDER kan nirmast dversittas till svenskans att bygga
respektive byggare (Nationalencyklopedins Internettjéinst, Engelsk-Svensk ordbok,
www.ne.se, dtkomst 2014-12-12). Konceptuellt sett foreligger det ddrmed ett samband
mellan mérkesorden genom att samtliga dessa kan hirledas till betydelsen elektroniska
tjénster i byggbranschen.

Sammantaget foreligger en hog grad av savil visuell, fonetisk som begreppsmissig likhet
mellan de motstdende mirkesorden. Darmed foreligger mérkeslikhet.
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Vid en helhetsbedomning finner PRV att markena uppvisar sddana likheter att dessa ir
forviixlingsbara med avseende pa samtliga varor och tjinster i klass 9 och klass 35 som avses
i innehavarens varumirke.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska innehavarens registrering upphivas avseende foljande
varor och tjdnster:

Klass 9: Datorprogram for dtkomst till och anvéndning av internet; registrerade
datormjukvaror (nedladdningsbara fran internet).

Klass 35:  Annons- och reklamverksamhet; foretagsledning; foretagsadministration;
kontorstjénster; tjdnster avseende elektronisk affirskommunikation mellan
foretag i bygg- och fastighetsbranschen; tjénster avseende elektronisk
fakturering, varuforsérjning samt validering av uppgifter om leverantorsforetag;
affirsinformation, fven via internet, kabelnitet eller andra former av
datadverforing; foretagsinformationstjénster tillgdngliga via direktanslutning
frdn datoriserade databaser eller internet. (jfr. foretagsadministration)

Registreringen ska foljaktligen bestd i Svrigt.

Beslutat: 2014-12-30

Martin Berger

Eva Wel
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HUR MAN OVERKLAGAR

Detta beslut kan &verklagas till Patentbesvirsrétten. Om ni vill Gverklaga beslutet ska ni gira
det skriftligen. Skriv *Till Patentbesvérsritten” pa dverklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 Séderhamn.

Ange f6ljande i 6verklagandet:
* Namn och adress
* Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
* Varfor ni anser att beslutet ér felaktigt
* Vilken dndring ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tva (2) manader fran beslutets dag. PRV
skickar Gverklagandet vidare till Patentbesvirsriitten, om det kommit in i riitt tid och PRV
inte sjdlv dndrar beslutet pa det sitt som ni begiirt.



