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Kommer du ihag vad som kravs for att fa ett
varumarke registrerat? Om inte sa kommer har lite
tips hamtade ur beslut kring EG-varumarken.

Av Christer Lofgren.

rumarket
eras?




I varje nummer av BrandNews har vi ett par
uppslag med domar frin Patentbesvirsritten,
om in med lite efterslipning. Syftet dr forstds
att alla som ir intresserade skall fa exempel pa
hur varumirkesansokningar bedéms, alltsd vad
som krivs for att i ett varumirke registrerat.
Vet du vad som krivs?

Vi har inte samma form av bevakning kring
EG-varumirket och hur dessa ansdkningar
beddms vid Varumirkesbyrén i Alicante i Spa-
nien (hir anvinds engelska forkortningen
OHIM). Nir det giller EG-varumirken ticker
vi normalt endast det som nar allra hégst i hie-
rarkin — EG-domstolen. Vi har emellertid haft
en del sammanstillningar av beslut pa ligre
niva.

Hir foljer en genomgang med korta presenta-

EG-varumarket

tioner av fall fran i &r kombinerat med framlyfta
slutsatser under rubriken ”Kom ihag”.

Forst och sist i artikeln 4r temat sirskiljnings-
formaga, alltsd om det man vill ha som varu-
mirke klarar av att fungera som just varumirke.

Den storsta haken och det som leder till flest
fall 4r att registreringsmyndigheten OHIM inte
fir registrera och dirmed slippa ensamritt till
ndgot som ir beskrivande.

Samtidigt dr beskrivande eller i stort sett
beskrivande varumirken vanligt
maénga vill ge kunderna en hint, eller mer, om
vilken produkten eller tjinster ir.

Férst ut ir ord- och figurmirken, alltsd tra-

eftersom

ditionella varumirken. Hela artikeln avslutas
sedan med hur man ser pa registrerbarheten hos
3D-varumirken.

BESLUTSHIERARKIN

Beslut om ansokan kan ga féljande vag:

1. Granskaren/handlaggaren vid OHIM

2.Nagon av besvarskamrarna vid OHIM
3. Forstainstansratten vid EG-domstolen
4.EG-domstolen

Om fallet har initierats av en invandning mot
en godkand registrering:

1. Granskaren/handlaggaren vid OHIM
2.Invandningsavdelningen vid OHIM
3.Nagon av besvarskamrarna vid OHIM

4. Forstainstansratten vid EG-domstolen
5.EG-domstolen

CELLTECH

Ett av fallen om sirskiljningsférmaga nidde
inda upp till EG-domstolen. Biotekf6retaget
Celltech R&D Ltd ansckte om att registrerar
CELLTECH som EG-varumirke fér medicinska
produkter samt forsknings- och utvecklings-
verksamhet.

Granskaren och besvirskammaren vid OHIM
sa nej till registrering. CELLTECH 4r en gramma-
tiskt korrekt sammansittning av de for celltek-
nologi beskrivande orden CELL och TECH. Det
sistnimnda som forkortning av TECHNOLOGY.

Forstainstansritten holl inte med. Rit-
ten ansig att den hinvisning som Gran-
skaren hade gjort till Websters lexikon &ver
betydelsen i orden cell respektive techno-
logy/tech inte var tillricklig. Det kunde vara
beskrivande for en del av Celltechs verksam-
het, men inte f6r all medicinsk verksamhet
som ansokan omfattade. Ritten sa bla att
CELLTECH inte “omedelbart och otvetydigt upp-
fattas som ett ord som anger verksambet pi omri-
det for cellteknologi cellteknologi, samt produkter,
apparater och material som anvéinds inom ramen
Jfor denna verksambet eller som foljer av denna
verksambet’.

Ritten pipekade att OHIM inte hade visat att
“cell technology” ir ett vetenskapligt begrepp
eller att det ens existerade. CELLTECH var alltsd
inte tillrickligt beskrivande, utan registrerbart.

EG-domstolen forklarade att det var kor-
rekt av ritten att sl4 fast att OHIM inte hade visat
att "cell technology” var ett vetenskapligt begrepp
eller ens existerade. Hade OHIM lyckats med
detta att varumirket aldrig registrerats.

Domstolen slog @ven fast att ritten forst tit-
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tade pa det hopskrivna CELLTECH och helhets-
intrycket, direfter dven tog hinsyn till delarna
var for sig istillet for tvirtom.

CELLTECH var alltsd inte beskrivande for ett
biotekféretags verksamhet och registrerades
som EG-varumirke. I Sverige skulle mirket
antagligen kallas “suggestivt”. C-273-05
Kom ihag — vid en nyskapad ordkombina-
tion maste registreringsmyndigheten kunna

visa att den verkligen ar beskrivande eller
har en betydelse i den aktuella branschen,
annars ar ditt varumarke ok.

TWIST & POUR

Det amerikanska varumirket TWIST & POUR
soktes for firgforpackningar i plast avsedda for
vanliga konsumentmarknaden. OHIM:s bida
instanser sa nej pga att orden bara beskrev egen-
skaper hos produkten; skruva av locket och hilla
upp firgen.

Mirkesinnehavaren menade att EASY-TO-
OPEN” hade varit beskrivande, medan TWIST &
POUR bara ir suggestivt och skapar associatio-
ner hos konsumenten.

Forstainstansratten holl med oHIM
TWIST & POUR beskrev direkt produktens
egenskaper. &-tecknet hjilpte inte for att fi bort
det beskrivande, twist and pour ir ett sprakligt

vanligt uttryck.
T-190-05

Kom ihag — ett &-tecken i korta fraser dkar

inte sérskiljningsformagan.

EUROPIG

Europig ir ett franskt livsmedelsféretag med
inrikening pa franske fliskkote. De ville regist-
rera EUROPIG for frimst kott i sig och i olika
matratter.

OHIM:s bada instanser sa nej pga att mirket
var beskrivande.

Europig overklagade och hivdade att ordet
inte kan vara beskrivande eftersom "pig” inte
anvinds for att beskriva fliskkott. Euro kan inte
heller beskriva franskt kétt geografiske. ”Euro-
pean pork” hade varit beskrivande enligt Euro-
pig.

Forstainstansréatten — pipekade att det
ir forst “om omsdvmingskretsen omedelbart och
utan vidare eftertanke kan uppfatta det som en
beskrivning”, som mirket dr beskrivande.

Det 4r inte tillrickligt ate de olika delarna av
ett sammansatt/nybildat ord ir relativt beskri-
vande, utan det miste dven vara beskrivande
som helhet for att nekas registrering.

I de fall d& mirket d4r sammansatt av tva tyd-
ligt beskrivande ord, si krivs det att det sam-
mansatta ordet skapar ett “tillricklige avldgset
intryck”, att summan blir mer dn bara delarna,
for att vara registrerbart.

Kom ihag — bestar varumarket av tva i sig
klart beskrivande ord, maste de i samman-

skriven form ge ett intryck som ar avlagset
det beskrivande for att kunna registreras.

I detta fall var EUROPIG sammansatt pa ett
sprikligt vanligt och korreke sitt, och bedémdes
utifrdn hur engelsksprakiga konsumenter skulle
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Europig

©

SOkt marke.

”1” i typsnittet
Times New
Roman.

EG-DOMSTOLEN GORINTE ...

nagon ny bevisprévning i de fall som tas

upp dér. Den bedémning/vardering i sak
som gjorts av [agre instanser och slutligen
Forstainstansratten andrar inte EG-domsto-
len. Det domstolen kan ga in och korrigera
ar bl.a. nér bedémningarna har gjorts utifran
felaktiga kriterier.

uppfatta mirket, eftersom det var pi engelska.
De tvi orddelarna gav informationen att det
rorde sig om varor som hirrér frin europeiska
grisar. Dirmed var det beskrivande om egen-
skaper hos produkten. Ritten la till att det inte
spelar ndgon roll om orden dven kan ha annan
betydelse.

Det hjilpte inte heller att varumirket var
registrerat i bl a Storbritannien.

Kom ihag — sprakliga évervaganden gors
alltid pé det EU-sprak som market bestar av,

oavsettivilket land market skall anvandas.

Ritten la till att det faktum att Europig anger
“franske flaskéet” pd forpackningarna inte ir
relevant for bedémningen. Det handlar om hur
forsiljningen skall gi tll och framgir inte av
registreringen.

Kom ihég — yttre faktorer som pris och kon-
cept paverkar inte bedémningen av sirskiljnings-
forméga/om mirket dr beskrivande.

T-207-06

Tyska 1vG Immobilien sokte om registrering
av ett varumirke som bestod av ett versalt i i
“kungsblatt”, alltsd ett figurmirke.

OHIM:s bada instanser sa foga forvanande nej
till registrering. Mirket bestir bara av ett versalt
”1” i typsnittet Times New Roman, om 4n i nigot
modifierad form, utfért i en dekorativ grundfiirg.
Normalt skall mirken bedémas utifrin for vilka
produkter/tjanster de skall registreras, s gjordes
formellt ocksa hir — det gillde fastighetsforvalt-
ning, byggande av fastigheter odyl. Mirket ir
allefor banalt och i avsaknad av ndgot som med-
for ate det kan fylla en funktion som varumirke,
sa OHIM

-

Forstainstansratten - noterade att
L:ets bida tvirstreck var bdde lingre och smalare
4in de som finns i Times New Roman.

Direfter kom skarp kritik mot OHIM:s beslut.
Ritten slog fast att man inte kan stilla krav pd siir-
skilda grafiska detaljer eller annat som gor att i det
hir fallet L:et skiljer sig frin vanliga 1. Detta iir irre-
levant fr den varumirkesrittsliga bedémningen
av sirskiljningsforméga.

Ritten forklarade att dven en banal form kan
uppfylla en sirskiljande funktion inom den
aktuella branschen. Dirfor kan inte varumirken
avfirdas pga att de 4r banala i sin utformning.

Kom ihag — Registreringsmyndigheten kan
inte stélla krav pa sarskild grafisk formgiv-
ning eller kreativitet och varumérken kan

inte avfardas med hanvisning till att de ar
banala.

Bedémningen av
maste goras utifrén vilka méjligheter varumir-
ket har att fungera som varumirke for just de
aktuella varorna och tjinsterna och den omsitt-
ningskrets som dessa varor och tjinster har,
alltsd i den aktuella branschen. Ritten nimnde

sirskiljningsformédgan

att omsittningskretsen for fastighetsférvaltning
m.m. sannolikt ir lite mer uppmirksam in
gingse konsument, vilket kan medféra att de
uppfattar I:et som ett varumirke.

Kom ihdg — alla varumirken och dessas for-
méga att fungera som varumirke maste bedd-
mas utifrdn for vilka produkter och tjinster
mirket skall anvindas, och dirigenom vilken
malgrupppen ir.

OHIM:s besvirskammares beslut ogiltigfor-
klarades.

T-441-05

Det som OHIM inte granskar sjilvmant 4r huru-
vida en ansdkan kolliderar med en befintlig rit-
tighet genom att de ir forvixlingsbara. Det dr
upp till var och en som har en skyddad ensam-
rite att bevaka och invinda mot ansékningar/
registreringar som kolliderar.

Vill man invinda s& ir det OHIM:s invind-
ningsavdelning som gor den fdrsta bedém-
ningen. Direfter kan man éverklaga till OHIM:
s besvirskammare osv.

CALVO vs CALAVO

Spanska Calvo fick ett figurmirke med texten
CALVO registrerat vid OHIM for livsmedel i

klasserna 29, 30 0ch 3 1.

Amerikanska Calavo Growers invinde och
som stod hade man EG-varumirket CALAVO for
livsmedel i klass 29 och 31.

Det var en del formella frigor kring exempel-
vis sprikvalet som vi hoppar éver hir. Invind-
ningsavdelningen hivde den spanska regist-
reringen delvis. Besvirskammaren indrade
beslutet och lit registreringen leva fullt ut, pga
formella fel.

Forstainstansratten — slog fast att de for-
mella felen inte var sd allvarliga att inte invind-
ningen skulle prévas.

I sak kom ritten fram till act de tvd mirkena

gillde varor som liknade varandra, samtla till att
dven de varor som ingr i klass 30 4r av liknande
slag som den ildre registreringen omfattade.

I mirkeslikheten pekade ritten pd att mir-
kena ”i viss min liknade varandra i fonetiskt
hinseende” och att de liknade varandra visuellt.
Den tredje bedomningspunkten om mirkes-

likhet, begreppsmissig likhet, var inte aktuell
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eftersom CALAVO ir ett fantasiord och inte kan
uppfattas som annat ndgonstans i EU. CALAVO
betyder skallig pa spanska. Det gillde vanliga
konsumentvaror si konsumenten ir inte extra
vaksam. Som helhet 4r de tva varumirkena for-
vixlingsbara.

Kom ihag — Att bedéma forvaxlingsrisk:

- se till omsattningskretsen och hur upp-
marksam pé detaljer i varuméarkena denna
krets kan anses vara.

- varu- och tjansteslagslikhet.

- méarkeslikhet: fonetiskt (nar marken ut-
talas) visuellt och begreppsmassigt — utifran
en helhetsbedémning.

T-63-05

RESPICUR - RESPICORT
Schweiziska Mundipharma fick RESPICUR
registrerat for luftvigsterapeutika.

Tyska Altana Pharma invinde med stod i sin
dldre tyska varumirkesregistrering for RESPI-
CORT som giller for likemedel, hygienproduk-
ter och plaster.

Ingen av OHIM:s instanser sdg nagon forvix-
lingsrisk. Visserligen var varorna av liknande
slag, men de likheter som fanns hos mirkena
uppvigdes av “markerade skillnader”. Samti-
digt var den enda gemensamma malgruppen
for mirkena fackmin som bor observera skill-
naderna. Dirmed &verlevde RESPICUR-mirket
s langt.

Nir samma friga var uppe lokalt i Tyskland
ansigs mirkena f6rvixlingsbara och RESPICUR

hivdes.

Forstainstansratten - konstaterade att
de aktuella varuslagen var av liknande slag.
Om invindaren, i det hir fallet Mundipharma,
ifrdgasitter det dldre mirkets omfattning och
registreringen ir fem 4r eller dldre si tvingas
Altana visa for vilka varor de har anvint mirket.
Det dldre mirkets skydd giller d4 endast for de
varor och tjinster dir det har anvints. OHIM:s
besvirskammare fick i detta fall kritik for att ha
avgrinsat det dldre mirkets skydd for mycket.
Omfattningen var inte begrinsad till exakt den
produkt Altana hade anvint mirket pa: “recept-
belagda sprayburkar innehdllande kortikoider”,
utan luftvigsterapeutika” generellt.

Kom ihag — Invinder du mot en registrering
och ditt varumirke ir fem ar eller dldre ir det
stor risk att ditt skydd blir begrinsat till de varu-
och tjdnstegrupper du har anvint mirket — se
till ate behall och datera bevismaterial kontinu-
erligt.

Omsittningskretsen ansigs av ritten vara
mer uppmirksam in genomsnittet eftersom
den bestod av tyska fackmin inom sjukvérden
samt tyska luftvigspatienter.
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I mirkeslikheten pekade ritten pa att de sex
forsta bokstiverna samt r:et var desamma och
skillnaderna inte paverkade hur lika de var visu-
elle. Detsamma gillde den fonetiska likheten i
de tre stavelserna. Den skillnad som fanns och
hade viss betydelse gentemot en del av omsitt-
ningskretsen, fackminnen, var begreppsmissigt
eftersom "RESPI” leder tankarna till andning
och ”cuUR” till likemedelskur medan "CORT”
leder tanken till kortikoider. Denna skillnad
uppfattar dock inte patienterna och da blev
totalbeddmningen att det ridde mirkeslikhet.

Ritten la till act man bortsag frin den bedém-
ning som gjorts i Tyskland.

Med bédde varuslagslikhet och mirkeslikhet
ansigs mirkena vara férvixlingsbara och Mun-
dipharmas registrering hivdes.

T-256-04
TRAVATAN vs TRIVASTAN
=zen Schweiziska Alcon fick
g TRAVATAN  registrerat
Tz, for farmaceutiska prepa-
- :;'u rat for dgonen.
- 4 Franska Biofarma

invinde med stod i en
20 &r gammal italiensk
registrering for TRIVASTAN som omfattade alla
varor i likemedelsklassen.

Alcon ifrigasatte anvindningen av den gamla
registreringen, och det visade sig att TRIVASTAN
bara hade anvints for ett specialiserat kirlvid-
gande medel for hjirnan, 6gon och éron.

OHIM:s bada instanser ansdg att varumirkena
var forvixlingsbara och hivde registreringen.

Forstainstansratten — holl med om slut-
satserna frin OHIM och ansdg att mirkena var
forvixlingsbara.

EG-domstolen - bérjade med att bena ut
relevant omsittningskrets. Alcon ville ha den
begrinsad till sjukvirdspersonal och farmaceu-
ter. Domstolen slog fast att eftersom det ir slut-
konsumenter som skall képa medlen, s3 dr dessa
ocksd en del av omsittningskretsen.

Domstolen la till att *genomsnittskonsumenten
sillan har mdjligher atr gora en direkt jamforelse
mellan de olika kinnetecknen utan maste forlita
sig pd en oklar minnesbild av dessa’.

Kom ihag - det &r den oklara (bleknande)

minnesbilden av de tva markena som skall
jamforas.

I fragan om varuslagslikhet pekade domsto-
len pa de kriterier som avgdr hur lika varorna
ir och att bedémningen hade skett enligt dessa
kriterier — det fanns alltsd en varuslagslikhet i

detta fall.

Kom ihag - kriterier fér bedémning av varu-
och tjansteslagslikhet:
- varornas art

- detilltankta koparna

- anvandningsomradet for varorna

- om varorna konkurrerar eller kompletterar
varandra.

I frigan om mirkeslikhet konstaterade dom-
stolen att forstainstansritten hade anvint rirct
kriterier. Ritten sa i sin summering av jimforel-
sen att:

”... de bida kinnetecknen bestir av ord som
har samma fonetiska lingd, samma initialljud
(tr), samma slutljud (stavelsen tan), nistan likar-
tade ljud i mitten (valvas) och samma ryem, efter-
som de flesta fonemen iir identiska och forekommer
i samma ordning. Forstainstansritten finner att
ett sd stort antal gemensamma bestindsdelar utgor
hinder for den italienske konsumenten att uppfatta
de sma skillnaderna mellan kinnetecknen tydligr,
vilket kan medféra en viss forvirring hos denne.”

Kom ihdg — 4r det tidigare mirket en natio-
nell registrering sa dr det hur det £u-landets
innevanare, hir italienare, skulle uppfatta likhe-

ten dr avgorande.
C-412-05

BAINBRIDGE vs BRIDGE
Italienska F.M.G. Textiles fick ett figurmirke
innehillande BAINBRIDGE registrerat 1999 for
bl a lider och skinn samt klider.

Ett annat italienske bolag, Il Ponte Finanzia-
ria, invinde med stod i elva tidigare italienska
registreringar innehdllande ordet BRIDGE dels
i figurmirken och dels i olika konstellationer
som HE BRIDGE, FOOTBRIDGE, OVER THE

BRIDGE osv. Alla elva registreringar gillde lider
och skinn eller klider eller bida delar.

Invindningsavdelningen sa nej. Trots varu-
slagslikheten var mirkena inte forvixlingsbara
pga skillnaderna visuellt och fonetiske.

Besvirskammaren limnade fem av de ildre
varumirkena it sidan eftersom Il Ponte inte
hade visat att de hade anvints de senast fem
iren. Aven i Gvrigt var det tveksamheter kring
anvindningen, vilket medférde att kammaren
inte accepterade att se registreringarna som
en serie som skulle kunna innebira att det nya
mirket uppfattades som en fortsittning pd en
befintlig varumirkesfamilj. Slutsatsen blev att
det nya varumirket inte var tillrickligt likt de
ildre varumirkena och registreringen uppritt-

hoélls.
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Forstainstansratten—holl med de tidigare
instanserna, om in modifierat med att de enda
likheterna mellan de jimf6rda varumirkena var
fonetiske, savil visuellt som begreppsmissigt var
skillnaderna sa stora att det inte fanns nigon
forvixlingsrisk.

EG-domstolen — holl med Forstainstansrit-
ten. Nir det giller bedémningen av mirkeslik-
heten skall en helhetsbedémning goras. Il Ponte
ansagatt den fonetiska likheten skulle viga extra
tungt. Ritten hade enligt domstolen haft helt
ritt kriterier och beddmt den fonetiska likheten
som ett av flera kriterier i helhetsbedémningen.

” I det foreliggande fallet ansig forstainstans-
ritten [...] att det inte kunde foreligga risk for
forvixling enbart pa grund av likheten pi det
fonetiska planet, eftersom graden av fonetisk
likhet var av mindre betydelse pa grund avatt de
aktuella varorna saluférdes pa ett sddant site att
omsittningskretsen vid képet vanligtvis uppfat-
tade varornas varumirke visuellt.”

Kom ihag — fonetisk, visuell och begrepps-

massig likhet ar bara delar av den avgo-
rande helhetsbedémningen.

Domstolen accepterade inte heller ett resone-
mang frén Il Ponte om att man inte kunde stilla
krav pa att alla varumirken i en serie av mir-
ken, en familj med mirken, maste ha anvints
s linge nagot eller nigra mirken har anvints.
Domstolen forklarade att man alltid ser pa miir-
kena var och ett for sig. Skall man i forvixlings-
bedémningen ta hinsyn dll en mirkesfamij
och den 6kande association det kan medfora
s4 maste det vara en familj som konsumenterna
uppfattar. Har inte mirkena anvints s kan inte
konsumenterna ha uppfattat att det finns en
mirkesfamilj.

Kom ihag — det &r vad som kan stéra konsu-

menterna och fa dem att férvaxla varumar-
ken som ar relevant.

Ett av de ildre varumirkena som inte ansdgs
anvint var THE BRIDGE. Il Ponte hade kommit
in med en katalog frin 1994-95 och annon-
ser frin 1995 med varumirket for att visa pa
anvindning. avfirdade
emellertid denna bevisning, den visade inte pa
att mirket hade anvints varaktigt och fakrtiske
forekom pd marknaden, det var inget verkligt
bruk. Ritten pekade pa att det saknades bevis
for ovriga dr under den aktuella femarsperio-
den. 1l Ponte hivdade att de inte behéver ha
anvint mirket under hela femarsperioden och

Forstainstansritten

att bevisningen borde ricka.

Domstolen kunde, oavsett om ritten hade
stille rite eller fel krav, inte dndra ndgot. Il Ponte
hade niimligen inte hivdat att ritten hade miss-
uppfattat de kriterier som stills pa verkligt bruk.
Il Ponte hade endast klagat pé rittens bedém-
ning av bevisen, nigot domstolen inte kan agera
mot.

Kom ihag — EG-domstolen rattar aldrig
bevisvardering, utan endast nar bedom-

ningskriterierna ar fel. Det galler som part i
arendet att grunda sitt yrkande pa ratt satt.

En delfraga var intressant dirfér att Il Ponte
hivdade att bevisningen for att mirket THE
BRIDGE hade anvints, iven kunde anvindas
som bevisning for att mirket BRIDGE hade
anvints. Ett varumirke anses ju ha varit i verk-
ligt bruk 4ven nir det inte 4r identiskt med det
registrerade mirket, om forindringen endast
ror detaljer som inte férindrar mirkets egenar-
tade karaktir.

Domstolen forklarade emellertid att iven om
verkligt bruk avgrinsas pa det sitt som Il Ponte
hivdat s kan man inte stricka ut bevisning som
ror ett registrerat mirkes anvindning till ett
annat registrerat mirke. Med andra ord, hade Il
Ponte struntat i THE BRIDGE-mirket och hiv-
dat att bevisningen rér BRIDGE-mirket s& hade
det kanske accepterats.

Kom ih&g — bevisning om anvandning

racker bara till ett registrerat varumarke.

En sista detalj rorde ett forsdk fran Il Ponte
dir de hivdade att eftersom italiensk varumir-
kesritt tilliter defensivregistrerade varumirken
och det ir effekterna pa den italienska mark-
naden som ir relevanta si borde ornim, m fl ha
beaktat iven de icke anvinda varumirkena.
Den italienska lagstiftningen blir da en "skilig
grund” att inte anvinda mirkena. Detta ling-
sokta resonemang avfirdade EG-domstolen som
stridande EG-varumirkesférordningen
(regelverket for EG-varumirket).

mot

Dirmed upprittholls det nya varumirket
BAINBRIDGE.
C-234-06

Fler fall kommer léingre fram

Det finns fler avgdranden kring forvixlingsbara
varumirken frin i ar. Ett par av dom ir dess-
utom intressanta eftersom de rér det vidgade
skyddet, alltsd i praktiken mot snyltning. Tyvirr
fir de inte plats hir, men vi dterkommer i kom-
mande nummer av BrandNews med dessa fall.

My svansk affarstidaing m

BRAND

Biper gesam ranmTioen
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ad varumarken i fokus!

ANAGER

Fi BT W B RIERET

stora bilundersdkning AutoFocus.

om fenomenet Second Life.

Du missar vél inte Sveriges senaste affarstidning om varumarken?
I det senaste numret skrev vi bl a om:

* Positionering. Vad innebar detta begrepp och hur kan féretag anvanda sig
av teorin i dag, ndstan 40 ar efter dess fodelse? Intervju med positionerings-
teorins fader Jack Trout. Bilindustrin togs som exempel genom TNS Gallups

* Sveriges betting- och lotteriindustri @r under forandring. Vilka &dr forutsatt-
ningarna for nagra av de olika aktérerna? Douglas Roos och Lasse Dilsch-
mann pa Ladbrokes samt Ludwig Alholt pa Miljonlotterierna intervjuades.

¢ Michael Dee intervjuade Justin Bovington pa konsultbyran Rivers Run Reds

Las mer pa www.brandmanager.se
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3-D-MARKEN

EG-varumarket

Konsumenternainte vana att
uppfatta 31-design som varumdrken

n kategori varumirken som vi stindigt

fir se nya bedémningsexempel pd ir

3D-varumirken. Det intressanta med
den kategorin ir att det inte skall stillas hogre
krav pa sirskiljningsformagan hos ett 3 D-varu-
mirke, 4n andra typer av varumirken. Anda stills
det hogre krav pga att EG-domstolen har slagit
fast att konsumenterna inte ir vana att se pd och
uppfatta 3D-design som kinnetecken.

Férstainstansritten har formulerat det s hir:

Vid tillimpningen av dessa kriterier [for sir-
skiljningsformagan] mdste det emellertid beaktas
att omsdtningskretsen inte nodvindigtvis upp-
Jattar ett tredimensionellt varumdrke som utgors
av usseendet pa sjilva varan pa samma sitt som
ett ord- eller figurmdrke som utgirs av ett kinne-
tecken som Gr oberoende av utformningen av de
varor som det avser.

Genomsnittskonsumenten ir m’z’mlz’gm inte van
vid att gora antaganden om en varas ursprung pa
grundval av varans eller varuforpackningens form
utan grafik eller text, och det kan siledes vara svi-
rare att visa att ett sidant tredimensionellt varu-
mdrke har siirskiljningsformaga in vad som dr fal-
let betriiffande et ord- eller figurmirkel...]

Undler dessa omstindigheter ir det endast varu-
miirken som i betydande mén avviker frin normen
eller frin vad som ir sedvanligt i branschen [...]
som inte skall anses sakna sirskiliningsformaiga

[...]"

At stilla krav pi att designen i betydande
mén” skall avvika frin normen och sedvanan i
branschen, ir ett tungt krav som EG-domstolen
slog fast under 2004. Tillimpas detta tunga
krav fullt ut borde det ha en klart dimpande
effekt pa nyregistreringen av 3 D-varumirken.

En sidoeffekt av att konsumenterna inte ir
vana att se pd 3D-design som varumirken ir att
det inte spelar lika stor roll som annars om varu-
mirket man vill registrera vinder sig till den stora
allminheten eller till en begrinsad kundkrets.
Alla anses vara lika ovana vid 3 D-varumirken.
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EG-domstolen: Dammsugaruppsamlare

Det fdrsta fallet kring 3 D-varumirken rér vis-
serligen inte en ansdkan om EG-varumirke,
men ir sd illustrativt act det fir folja med hir.

Det var Dyson som med sina pdslésa dyson
cyclone-dammsugare ansokt om brittisk regist-
rering av de genomskinliga dammbehéllarna pd
dammsugarens utsida.

Brittiska High Court vinde sig tll EG-
domstolen for att
registrerbarheten.

Dysons ansokan f6ll pi en visentlig detalj;
Dyson hade nimligen sagt att bilderna i anso-
kan endast var exempel pd hur behéllaren kunde

fi vigledning kring

se ut. EG-domstolen slog nidmligen fast att nir
ansdkan som i detta fall inte avsig en enda spe-
cifik utformning av behéllare, utan bara exem-
pel pa behillarnas form, ir det inget specifikt
tecken.

Eftersom det bara handlade om exempel,
konstaterade EG-domstolen att Dyson vill fi
ensamritt till en egenskap hos damsugaren,
nagot som skulle innebira en otillborlig kon-
kurrensfordel. En egenskap ir inte heller ett
varumirkesrittsligt tecken och dirmed inte
registrerbart.

Kom ih&dg - en varumarkesansokan kan

endast omfatta exakt det som visas i anso-
kan.

C-321-03

Forstainstansratten - Tvattablett

Procter & Gamble limnade under ir 2000 in nio
ansokningar for tvittmedelstabletter, alla i vit fyr-
kantig form med ett centralt infillt blommanster
ienKklar firg, enderalila, gront eller blitt.

OHIM:s bida instanser nekade till registre-
ring med hinvisning till bristande sirskiljnings-
forméga.

P&G Overklagade och hivdade att omsitt-
ningskretsen ir extra uppmirksam eftersom
tabletterna ir de dyraste rengdringsmedlen. De
la cill att alla producenter i denna hirt konkur-
rensutsatta bransch ser produktutformning som
viktigt for att finga konsumenternas intresse,
vilket illustreras av att OHIM har fitt in ett
stort antal ansdkningar for registrering av just
tvittabletters 3D-utformning. P&G foljde upp
med att limna in flera tv-reklamavsnitt med
tabletterna och poingtera att nir de limnade
in ans6kningarna s var det endast de som hade
tabletter med exakta konturer.

Forstainstansritten sa:

Omsiittningskretsen:  Ritten  pekade  pa
utgangspunkten att konsumenter inte dr vana
att uppfatta 3D-design som varumirken och att
det krivs nagot som i betydande man avviker”
frin gingse design i branschen.

Direfter konstaterade ritten att prisnivin
inte paverkade bedémningen, det dr en produkt
for konsumenterna i allménhet och en daglig-
vara, dirmed anses konsumenterna inte ligga
nigon sirskild energi i produktvalet.

Ritten fortydligade att det dr hur produkten
siljs i vanliga fall som ir relevant, alltsa i for-
packningar dir man inte ser produkten, utan
endast dekoren pa forpackningen.

Reklamfilmerna kommenterade ritten med
att de handlar om medlets egenskaper och att
tabletterna innehdller firgade substanser. Inget
i filmerna tyder pa att konsumenterna uppfattar
tabletternas design som varumirken.

Kom ih&g — det &r hur produkten nor-
malt séljs som ar relevant for fragan om

konsumenterna uppfatta desigen som ett
varumarke.

Nir det gillde sjilva mirket, noterade ritten
att det 4ir kvadratiskt kubformade tabletter som
dr gingse i branschen.

Att ha delar av en tvittmedelstablett i sirskild
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firg uppfattas av konsumenterna bara som en
illustration av att delar av tabletterna innehaller
en sirskild substans, alltsa inte att det har med
det kommersiella ursprunget att gora, forkla-
rade ritten.

Att dverhuvudtaget fylla en vit tvitemedelsta-
blett sag ritten som en naturlig variation i pro-
duktionen av tabletterna, och dirmed inte som
ndgot som potentiellt skulle kunna fungera som
varumirke i konsumenternas 6gon.

Dirmed kunde inte tabletternas utformning
registreras som 3 D-varumirken.

T-241-05 mfl (totalt 9)

Forstainstansratten -Mikrofonhuvud

Foretaget Georg Neumann ansokte om regist-
rering av ett mikrofonhuvud. Det rér sig om
den évre delen av mikrofonen som ticker sjilva
mikrofonkapseln och skruvas eller trycks pa
mikrofonens handtag.

Att mikrofonhuvudet ir registrerat i Tyskland
och usa blidkade inte granskaren vid OHIM
Granskaren lyfte fram nigra exempel pa andra
liknande mikrofoner och avslog ansékan pga
bristande sirskiljningsférmaga.

Neumann 6verklagade och hivdade att de
andra mikrofonerna var endera lagprisvarianter
fran fjiran Ssterna eller sidana som Neumann
hade stoppat for de var for lika deras mikrofon.
De la till att mikrofonhuvudets form "gav ett
unikt helhetsintryck som etsade sig fast i min-
net” hos den begrinsade kundkretsen.

Inte heller i OHIM:s besvirskammare accep-
terade ansékan. Mikrofonhuvud bestod “van-
ligt forekommande” former och inget i formen
gjorde att den kunde fungera som kiinnetecken.
Besvirskammaren la till att Neumann inte hade
hivdat en registrering baserat pa reglerna for
forvirvad sirskiljningsforméga, alltsa att kund-
kretsen hade lirt sig uppfatta formen som ett
kinnetecken.

Forstainstansritten sa:

Varorna -  omsittningskretsen: Neumann
hivdade att deras kunder var hégt specialise-
rat branschfolk och hade i varuférteckningen
lagt il att registreringen gillde “mikrofoner,
sirskilt studiomikrofoner”. Ritten forklarade
att registreringen 4ndd omfattade mikrofoner
generellt same att yttre faktorer som marknads-
foringskoncept och prissittning inte paverkar
bedémningen av sirskiljningsformégan, efter-
som sddana begrinsningar inte skulle framg3 av
sjilva registreringen.

Kom ihag — yttre faktorer som pris och
koncept paverkar inte bedémningen av

sarskiljningsférmaga.

Ritten fortsatte att kommentera omsitt-
ningskretsen med att varugruppen mikrofoner
har en bredare omsittningskrets 4dn specialister.

=

A andra sidan ir mikrofoner lite dyrare varor
som anvinds mindre ofta och slutsatsen blir
att kunderna dr “mycket uppmirksamma” nir
de viljer mikrofon, men det hjilpte inte denna
gang.

Ritten pekade pa att konsumenterna inte ir
vana att se 3D-design som varumirken och att
det krivs att designen avviker i betydande mén
frin vad som redan finns i branschen.

Direfter ansdg ritten att dven om genom-
snittskonsumenten av mikrofoner dr mycket
uppmirksam si ricker inte det. Visserligen
kan det antas att genomsnitiskonsumenten dgnar
varans tekniska och estetiska detaljer sirskild upp-
mdirksambet, men det betyder inte automatiskt att
genomsnittskonsumenten uppfattar att de fung-
erar som varumdrken.” Ritten forklarar dock ate
hade Neumann visat att det 4r brukligt i bran-
schen att designen uppfattas som varumirken,
si hade beddmningen kunnat bli annorlunda.

Kom ihag — extra uppmarksamma kunder ar

inte detsamma som att de ocksa uppfattar
sjalva produktdesignen som ett varumarke.

Meirket i sig: 1 bedomningen av sjilva mir-
ket/mikrofonen var det enda som kunde ge den
en speciell form tillplattningarna av tradnitet
dll hyperboliska, partiella ellipser”. Ritten
héll emellertid med de tva beddmningarna frin
OHIM om att det fanns andra mikrofoner med
liknande tillplattningar/former och skillnaderna
mellan dessa och Neumanns mikrofon var inte
tillrickliga for att “finga omsittningskretsens
uppmdrksambet i egenskap”av varumirke.

Neumann hivdade att de hade stoppat de
andra mikrofonerna med liknande design.
Ritten sa visserligen att det inte var helt bevisat,
men sa ocks att:

"Det saknas anledning att tro att den omstin-
digheten atr de konkurrerande foretagen har
formatts upphira med tillverkningen och forsilj-
ningen av varor som har en form som liknar den
som det sokta varumdrket bestir av skulle ha med-
[fort en plitslig forindring av normen eller vad som
dr sedvanligt i branschen.”

Att design ir excellent och har fitt designpri-
ser mm samt uppfattas som estetiskt mycket
tilltalande av omsittningskretsen betyder inte att
designen dven uppfattas som ett sirskiljande kiin-
netecken, ett varumirke i sig, pdpekade ritten.

Kom ihag - Att en design ar hyllad racker

inte.

Dirmed blev mikrofonen inte registrerad
som varumirke.

Noterbart ir att det har varit en ling vig for
Neumann. Ansékan fér mikrofonen limnades
in redan 1996 och fortfarande strids det alltsa
om dess giltighet.

T-358-04,dom 12/9 FR
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FRAN MIKROFONFALLET

| 6verklagandet till Férstainstans-
ratten  begransade Neumann
varuférteckningen till att galla
bara studiomikrofoner, istallet
for mikrofoner, men da var det for
sent.

Forstainstansratten  verpré-
var endast beslut fran OHIM:s
besvarskammare pa samma
grunder som OHIM prévat, ratten
bortser fran nya grunder efter-
som det andrar "foremalet” for
malet i ratten.

EG-varumirket

Processregler

Forstainstansrétten - Klavertramp av
OHIM

Amerikanska Kustom Musical Amplification
ville ha en 3D-registrering i form av en gitarr-
kropp, alltsd exklusive hals, stringar, mikrofo-
ner m m.

Granskaren och senare besvirskammaren sa
nej till registrering pga bristande sirskiljnings-
forméiga. Kammaren sa bl a att den genomsnitt-
lige gitarrkdnnaren 4r sd van vid udda, och inte
minst spetsiga, former pd gitarrerna act Kustoms
gitarrdesign inte i “betydande man” skilde sig
frin andra gitarrformer och dirmed inte upp-
fattas som ett varumirke.

Som stdd for denna stindpunke pekade gran-
skaren ut totalt 26 webbplatser dir liknande
gitarrer fanns.

Kustom 6verklagade besluten med moti-
veringen att OHIM, varken granskaren och
besvirskammaren hade foljt processreglerna.
Grunden for deras beslut var information pé
webbsidor som Kustom inte hade fitt ta del
av, och dirmed inte hade kunnat argumentera
emot. Webbinnehall forindras dessutom hela

tiden, vilket gor att utan utskrifter si gar detinte
att veta vad OHIM:s beslut grundades pa.

OHIM hivdade att gitarrméngfalden var
notoriskt kind. Det rickte dock inte utan ritten
gav OHIM stark kritik mot agerandet och kon-
staterade att det strider mot reglerna. Ritten la
till att nir de handla irendet si kunde de inte
ens komma in p4 10 av de 26 webbplatserna!

T-317-05,dom 7/2 FR

Sweden IP Firm of the Year - 2007

RydinCarlsten Advokatbyra har av den ansedda tidskriften Managing Intellectual
Property utsetts till arets immaterialrattsbyra i Sverige. Kontakta girna oss for mer

information om vara tjanster.

Tel: 08-463 39 00 | www.rydincarlsten.se
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