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Mal nr 10-121

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 20 september 2011

PARTER

Klagande

Astrakan Strategisk Utbildning AB, 556606-6881
Ekenbergsviagen 113, 171 79 Solna

Ombud: Michael Plogell, Wistrand Advokatbyra Géteborg KB
Box 11920, 404 39 Go6teborg

Motpart

Artisan Konsult AB, 556326-6104
Videum, 351 96, Vaxjo

Ombud: Advokatfirman Vinge KB
Box 4255, 203 13 Malmo

SAKEN
Upphéavande av varumérkesregistreringen ASTRAKANMETODEN

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 26 mars 2010
angaende vm.reg. nr 402.887, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten upphéaver det 6verklagade beslutet savitt avser
tjansterna underhallning samt sport och idrottsaktiviteter 1 klass 41, till

foljd varav registreringen ska besta avseende dessa tjanster.

LC
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

Astrakan Strategisk Utbildning AB (Astrakan) har 1 Patentbesvéars-
ratten, som det far forstés, 1 forsta hand vidhallit sitt yrkande att
registreringen av varumirket ASTRAKANMETODEN ska besta for alla
de tjanster som registreringen av mirket omfattar. I andra hand har
bolaget yrkat att registreringen ska besta for de tjdnster med avseende
pa vilka bolagets mérke enligt riattens mening inte ar forviaxlingsbar med
nagot av de motanforda markena.

Artisan Konsult AB (Artisan) har bestritt 4ndring.

Astrakan har till grund for sin talan hallit fast vid att varuméarket
ASTRAKANMETODEN inte ar forvaxlingsbart med vare sig varumérket
ASTRAKAN (vm.reg. 357980) eller gemenskapsmirket ASTRAKAN (reg.
nr 5091491). Bolaget har vidare anfort att kinnetecknet ASTRAKAN-
METODEN ar val kiant for de tjanster som mérket avser, och darmed
marbetat 1 vart fall 1 Stockholm med omnejd, varvid det kan besta vid
sidan av de motstaende mérkena innehallande ordet ASTRAKAN.

Artisan har till grund for sin talan hallit fast vid att varuméarket
ASTRAKANMETODEN éar forvaxlingsbart med varumérkena bestaende
av mirkesordet ASTRAKAN.

Till utveckling av talan har parterna anfért bl.a. féljande.
Astrakan

Astrakan &r per definition en dppelsort. Applen férknippas allmént med
kunskap. Det finns manga néaringsidkare 1 Sverige som pa sa sitt
forsoker associera till kunskap genom att nyttja ordet som ett
kannetecken, enligt Bolagsverket finns det 17 registrerade firmor 1 vilka
ordet ingar som led. Astrakan har darfor begriansad sarpragel. Det

ifragasatts inte att méarkeslikhet foreligger vad géller orden som sadana.

Det foreligger inte 1 sig varuslagslikhet mellan klasserna 16 och 41. Det
kan inte reservationslost vitsordas att instruktionstjanster ligger val

néra instruktionsmaterial. Vid férvaxlingsbedéomningen maste dven
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beaktas Astrakans historiska anvandning av varuméarket och den
inarbetning som skett. Astrakan har anviant kdnnetecknet
ASTRAKANMETODEN sedan 1996. Omséttningen de senaste fem aren
har varierat mellan 14- 22 miljoner kr per ar. Kostnaderna for
marknadsféringsinsatser uppgar till ca 2 miljoner kr per ar.
Omséattningskretsen utgors av personer och foretag med specifika

fackkunskaper. Av de intyg m.m. som bolaget givit in framgéar att
varuméarket ASTRAKANMETODEN éar val ként.

Artisan

Det ar bolagets uppfattning att varor och tjanster 1 klasserna 16 och 41
har ett ndra samband eftersom den som tillhandahaller utbildnings- och
instruktionstjdnsterna dven ofta tillhandahaller undervisnings- och
instruktionsmaterial och vice versa. Det finns ocksa ett ndra samband
mellan varorna och tjansterna i de tva klasserna i den meningen att de
kompletterar varandra. Gransen mellan vad som faktiskt utgér under-
visnings- instruktionsmaterial och vad som utgor en ren utbildnings-
instruktionstjanst ar 1 manga fall svardefinierad. Sdsom PRV slagit fast
finns det saledes en uppenbar risk att omsattningskretsen uppfattar ett

gemensamt kommersiellt ursprung fér varorna och tjansterna.

Astrakan har inte visat att forvaxlingsbarhet skulle féreligga varken
mnom eller utanfér kretsen av de sex kunder vars intyg Astrakan
aberopat. Det ar vidare Artisans uppfattning att Astrakans historiska
anvandning av varumirket ASTRAKANMETODEN saknar relevans 1
detta arende. Eventuella intyg och annat material rorande anviandning

och eventuell inarbetning ska darfor lamnas utan avseende.

Astrakan har 1 Patentbesvarsriatten aberopat viss bevisning angaende

anvandningen av bolagets varumarke.

DOMSKAL

Patentbesvarsriatten delar PRV:s bedomning att det foreligger ett sadant

samband mellan de tjanster i form av undervisning/utbildning och
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anordnande av handledning/instruktion som det yngre varumérket
ASTRAKANMETODEN avser 1 klass 41 och sadant instruktionsmaterial
som de dldre varumarkena ASTRAKAN bl.a. omfattar i klass 16 att
likhet mellan dessa tjanster respektive varor far anses foreligga. Mellan
den underhallning och de sport- och idrottsaktiviteter som det yngre
market avser 1 klass 41 och de varor och tjanster som de dldre markena

ar registrerade for rader dock inte nagon likhet.

Patentbesvarsratten delar ocksd PRV:s bedémning att prefixet
ASTRAKAN ar den sérskiljande och ddrmed dominerande delen 1 det
yngre méarket samt att det yngre market ASTRAKANMETODEN darfor
ar forvaxlingsbart med de dldre varuméarkena ASTRAKAN med avseende
pa de ovannamnda tjansterna i form av undervisning/utbildning och
anordnande av handledning/instruktion, men inte pa tjadnsterna i form av
vare sig underhallning eller sport- och idrottsaktiviteter. I vad man det
yngre varumaéirket gjorts kdnt saknar betydelse fé6r denna bedomning
eftersom bestdmmelsen 1 numera 1 kap. 15 § varuméarkeslagen
(2010:1877) om verkan av passivitet 1 vissa fall, som Astrakan aberopat,
inte dger tillampning 1 det administrativa registreringsforfarandet enligt
lagens andra kapitel. Jfr Patentbesvarsriattens dom 1 mal 98-120 (ROBIN
HOOD) och 98-121 (FLAKT TEKNIK i figur).

Pa grund av det anforda ska registreringen besta med avseende pa de

sistndmnda tjansterna.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formular B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande,
Jeanette Backvall, referent, och adjungerade ledamoten Jon Bergman.
Enhalligt.



