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VEDR. KRAV OM ADMINISTRATIV OVERPRØVING AV VAREMERKEREGISTERING NR. 292810 
– «EPINOVA» 

Vi viser til Patentstyrets brev av 25. juni 2024 om ovennevnte, med frist til å inngi uttalelse innen 8. 
august 2024. Rettidig svar er med dette inngitt. 

Epinovatech AB anfører at vår klient, Epinova AS, ikke har oppfylt sin bruksplikt for 
varemerkeregistrering nr. 292810 «Epinova». Det er ikke korrekt. Merket «Epinova» har vært brukt i 
stor utstrekning i den perioden varemerket har vært registrert. En nærmere redegjørelse av dette 
følger nedenfor.  

1.1 Om Epinova AS 

Epinova AS («Epinova») er innehaver av varemerket «Epinova» i Norge, reg. nr. 292810 
(«Varemerket»), og har brukt og hatt Varemerket som sitt varemerke og foretaksnavn i 17 år.  

Epinova ble stiftet mai 2007, se utskrift fra Brønnøysund: 

Bilag 1: Firmaattest fra 2007 

Varemerket har vært i bruk siden stiftelsen av Epinova.  

Epinova har siden 2007 tilbudt og levert spesialiserte konsulenttjenester innen digitalisering, e-
handel og samhandling. Epinova har 82 ansatte, og kundene er både mellomstore og store bedrifter. 
Selskapet har hovedkontor i Oslo. 

Epinova er en del av Nova Consulting Group. Morselskapet Nova Consulting Group AS ble etablert i 
2010. Samtidig ble det gjennomført en trekantfusjon for å få løftet aksjonærene opp i Nova 
Consulting Group AS. I den forbindelse ble selskapet Novaepinova AS stiftet og fusjonert med 
Epinova.  Epinova ble deretter slettet og Novaepinova AS skiftet navn til Epinova. 

Bilag 2: Utskrift fra Brønnøysund – fusjonsbeslutning 18. mai 2010 

I 2018 stiftet Epinova datterselskapet Epinova AB i Sverige. Dette selskapet bruker samme varemerke 
i Sverige og har hovedsete i Stockholm.  
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1.2 Om Varemerket 

Varemerket ble registret 15. juni 2017, for de varer og tjenester som er angitt nedenfor:  

 

Saken gjelder bruk av Varemerket i alle de registrerte klassene, for alle de registrerte varene og 
tjenestene. 

Varemerket har siden etableringen i mai 2007 vært brukt gjennomgående i Epinovas markedsføring, 
salg og levering av konsulenttjenester mv. Epinova yter konsulenttjenester innen digital 
forretningsstrategi. I tillegg utvikler Epinova programvare for, samt design, utvikling og vedlikehold 
av, nettsteder, intranett, og nettbutikker.  

Se eksempler på bruk av Varemerket fra 2007: 

• Versjon av logo brukt i perioden 2007-2013 

• Bilde postet på Epinovas Facebook-side, 16. oktober 2014 

• Frokostseminar i regi av Epinova 27. august 2015 

• Sponsorstand på fagkonferanse, 22. oktober 2015 

• Twitter-post, Epinova, 1. desember 2015 

• Epinovas hjemmeside, 21. mars 2016 

• Blogginnlegg på epinova.no, Episerver-parter 2015, 18. mars 2016 

• Instagrampost fra Epinova, konferanse, 7. april 2016 

• Frokostseminar i regi av Epinova, 13. oktober 2016 

• Twitter-post, Epinova, firmatur Galdhøpiggen, 5. september 2016 

• Blogginnlegg Epinova.no, 19. desember 2016 

• Twitter-post, Epinova, 15. mai 2017 

• Twitter-post, Epinova, 30. mai 2017 

• Promo-materiell stand på fagkonferanse NXT, 30. mai 2017 

• Twitter og blogginnlegg fra Epinova, 31. oktober 2017 

• Innlegg på Facebook om Epinova Redaktørforum, 23. november 2017 

• Hjemmeside Epinova 2017 – brukt som hovedlogo på alle faner/sider 

• Faglig meet- up, presentasjoner, 28. november 2017.  

• Twitter-innlegg, stillingsannonse, 9. desember 2017 

• Facebook-innlegg Epinova, Årets Episerver-partner, 12. januar 2018 

• Facebook-innlegg Epinova, Årets Episerver-partner, 16. januar 2018 

• Facebook-innlegg Epinova, redaktørformun, 30. januar 2018 

• Facebook-innlegg Epinova, Nytt kontor Stockholm, 2. mars 2018 

• Hjemmeside Epinova 2018 – brukt som hovedlogo på alle faner/sider 

• Blogginnlegg E¤pinova.no, 3. oktober 2018 

• Facebook-innlegg Epinova, Platinum Partner, 5. oktober 2018 

• Facebook-innlegg Epinova, Episerver-meet up, 5. november2018 

• Twitter-innnlegg Epinova, redaktørforum, 6. desember 2018 

• Twitter-innlegg Epinova, Partnertreff, 6. februar 2019 

• Facebook-innlegg Epinova, Partnertreff, 7. februar 2019 

• Frokostseminar, 14 mars 2019 – promo og presentasjon  

• Facebook-innlegg, Redaktørforum, 20. juni 2019 

• Facebook-innlegg Epinova, Epipartner 2019., 5. august 2019 

https://www.epinova.no/folg-med/aktuelt/2016/epinova-karet-til-arets-episerver-partner-2015/
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• Facebook-innlegg Epinova, Frokostseminar, 3. september 2019 

• Facebook-innlegg Epinova, Frokostseminar, 10. oktober 2019 

• Facebook-innlegg Epinova, Ascend Stockholm, 8. november 2019. 

• Facebook-innlegg Epinova, Kundecase, 3. desember 2019 

• Presentasjon frokostseminar 23. januar 2020 

• Twitter-innlegg fra Epinova 18. februar 2020 

• Faceboook-innlegg fra Epinova, video om KPI’er, 28. februar 2020 

• Presentasjon på fagseminar for eksterne, Nytt fra Episerver, 2. mars 2020 

• Facebook-innlegg, Kovid-19, 27. mars 2020 

• Stillingsannonse Glasspaper, mars/april 2020 

• Kundepitch, Sparebank1, Sør-Norge, 16. april 2020 

• Facebook fane Epinova, 23. april 2020 

• E-post med kunde, 13. mai 2020 

Bilag 3: Dokumentasjon på ovennevnte bruk 

Varemerket er gjennomgående brukt som logo på mal for Epinovas presentasjoner. Vedlagte viser 
kun et utvalg av presentasjonene. Varemerket er også gjennomgående brukt som hovedlogo på alle 
faner og sider på Epinovas hjemmeside, samt i signaturfeltet på ansattes e-poster. Bilag 3 viser kun 
en del av fanene/sidene og e-postene.  

Varemerket har videre vært gjennomgående brukt som heading på fakturene fra Epinova: 

Bilag 4: Fakturaer fra 2018 til 2020 
 
Av hensyn til fakturamottaker er navn på mottaker sladdet i vedlagte fakturaer.  

I september 2020 gjorde Epinova en visuell endring av sin logo, se vedlegg: 

Bilag 5: Epinova nyhetsbrev, 23. mars 2023 

Denne logoen har vært bruk siden, altså i 3 år og 11 måneder.  

1.3 Epinovatech AB har ikke rettslig interesse 

Prinsipalt bestrider Epinova at Epinovatech AB har rettslig interesse i saken, jf. varemerkeloven § 39. 
Dersom Epinovatech AB vinner frem med sitt krav om sletting av varemerket for tjenestene, vil det 
ikke endre status for Epinovatech AB sin varemerkesøknad, jf. KFIR Club-7 (20/00030).  

Varemerkesøknaden vil fortsatt være til forveksling lik Epinova foretaksnavn jf. varemerkeloven § 16, 
jf. foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd, og uansett Epinovas innarbeidede varemerke. Epinovatech 
AB’s varemerke kan derfor uansett ikke registreres i Norge. 

1.4 Varemerket er brukt for alle varene og tjenestene det er registrert for 

Subsidiært anfører Epinova at Epinovatech AB sin begjæring om sletting ikke kan vinne frem. Epinova 
som varemerke har vært i bruk siden stiftelsen i 2007, for alle de registrerte tjenestene, jf. 
varemerkeloven § 37 første ledd. Den konkrete grafiske utformingen av Varemerket har vært brukt 
fra 2013 frem til september 2020, jf. varemerkeloven § 37, første ledd, første setning. 

Varemerkeloven § 37 bygger på varemerkedirektivets artikkel 12 nr. 1, og praksis fra EU-domstolen 
er relevant ved fastleggelsen av brukspliktens innhold.  Det følger av fast praksis at Varemerket skal 
ha vært brukt overfor omsetningskretsen på en måte som er «reell sammenlignet med det som er 
vanlig for tilsvarende typer varer og tjenester», jf. KFIR i Club 7 (20/00030). Klagenemnda presiserte i 
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den saken avsnitt 20 at «bruksplikten praktiseres relativt lempelig av EU-domstolen, og at det ikke er 
noe krav om at bruken må være i omfattende kommersiell skala, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-
40/01, MINIMAX». Bruken må likevel være tilstrekkelig til å vise at Epinova har reelle kommersielle 
interesser i merket, og dermed har et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, vurdert opp 
mot tredjepersoners interesse i å ta merket i bruk. 

Av Club 7 (20/00030) følger det at for å vurdere om bruksplikten er oppfylt, skal det gjøres en 
«helhetlig vurdering hvor det tas hensyn til tjenestens art, særlige forhold ved markedet, omfanget og 
regelmessigheten av bruken, jf. C-40701 ANSUL, …» mv.  

Relevant dokumentasjon på bruk for de varer og tjenester Varemerket er registrert for, vil typisk 
være markedsføringsmateriell, bruk i sosiale medeier, bruk på hjemmeside, i stillingsannonser, og på 
standard materiell som presentasjoner og e-postsignaturer.  Epinova har brukt Varemerket på all slik 
kommunikasjon og materiale og for alle registrerte varer og tjenester fra 2007 frem til september 
2020. Det innebærer reell bruk av Varemerket i ca. 10 år før Varemerket ble registrert, og i tre år og 
to måneder etter at Varemerkemerket ble registret. Bruken av Varemerket i sin registrerte form har 
vært opphørt i kun tre år og elleve måneder.  

Varemerket har derfor både vært i bruk innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om 
registrering av merket ble truffet, og for de varer eller tjenester det er registrert for. Samtidig har 
bruken ikke vært avbrutt i fem år eller mer i sammenheng etter det.  

Varemerket skal derfor ikke slettes. 

1.5 Berostillelse 

På bakgrunn av ovennevnte er det ingen grunn til at Patentstyrets behandling av varemerkesøknad 
fra Epinovatech AB skal stilles i bero. Krav om sletting på grunnlag av påstått manglende bruk kan 
ikke føre frem. Og varemerkesøknaden vil unnsett være egnet til å forveksles med Epinovas 
foretaksnavn, jf. varemerkeloven § 16, første ledd, bokstav a.  

1.6 Sakskostnader 

Patentstyret har etter patentstyrelova § 9 i saker om administrativ overprøving, diskresjonær adgang 
til å tilkjenne en part som får medhold i saken de nødvendige sakskostnader fra motparten. Etter 
bestemmelsen skal det i den forbindelse legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvet 
fordi den var tvilsom, og om det er rimelig (ut fra typen sak og forhold hos den annen part) å pålegge 
kostnadsansvar.  

Patentstyret har allerede konkludert med at Epinovatech AB sitt varemerke til er til forveksling likt 
Varemerket, og derfor ikke kan registreres. I tillegg har Epinova brukt Varemerket for alle de aktuelle 
tjenestene, både før og i tilstrekkelig grad etter registeringen av Varemerket. Etter varemerkeloven § 
4 har Epinova sin enerett til Varemerket i behold for alle registrerte varer og tjenester.  

Denne saken, som gjelder spørsmålet om bruktplikt er oppfylt for Varemerket, vil ikke løse den 
bakenforliggende årsaken til at Epinovatech AB begjærer slettelse av Varemerket på grunn av påstått 
manglende bruk. Dersom kravet om sletting av Varemerket fører frem, vil Epinovas foretaksnavn 
fortsatt være et mothold for den yngre varemerkesøknaden til Epinovatech AB, samtidig som 
Epinova uansett vil ha innarbeidet en rett til «Epinova» som varemerke, gjennom langvarig og 
utstrakt bruk.  

Epinovatech AB sitt valg om å begjære administrativ overprøving av vår klients Varemerke er søkers 
eget valg, og må derfor skje på søkers egen regning og risiko. Epinovatech AB må bære ansvaret for 
at saken ikke er avgjort før, og at saken har økt - både i omfang, kompleksitet og påløpte 
sakskostnader. Epinova må derfor tilkjennes sakskostnader, innenfor det som fremstår som rimelig 
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for å ivareta Epinovas interesser i saken, hittil ca. 13.650 kr (eks. mva.). Vi vil konkretisere kravet 
nærmere senere i saken.  
 
 
Videre henvendelser bes rettet hit. Fullmakt vil bli ettersendt.  

 
 
Med vennlig hilsen 
Bull & Co Advokatfirma AS 

 

 

Cathrine Grundtvig 
Advokat 
 


