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Anders Lundgren
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Zacco Sweden AB -
Box 23101 2005 -19- 1 ¢
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INNEHAVARE

WM-data Aktiebolag
Box 27030
102 51 Stockholm

OMBUD

Groth & Co KB
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102 32 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumirkesregistreringen nr 365735 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen giller varumirkesregistreringen KNIGHT nr 365735 avseende
legotiliverkning, 1 klass 40, samt forskning och utveckling (for tredje man); vetenskapliga
och teknologiska tjanster och dértill relaterad forskning och design; tekniska projektstudier;
teknisk forskning; patentexploatering; ingenjorstjdnster; industriella analyser och
forskningstjinster; industriell formgivning; konstruktionsritningar; design (formgivning,
planering) av inredningar; forpackningsdesign; grafisk formgivning; konstnérlig
formgivning (industriell); konstruktionsritning; materialprovning; design och utveckling av
datahardvaror och mjukvaror; design av datorsystem; utformning av datorprogramvara;
besiktnings- och inspektionstjanster; kvalitetskontroll, i klass 42.

Invéndaren yrkar att registreringen havs och har som grund harfor dberopat forvixlings-
barhet med dennes firma Knightec Aktiebolag (org nr 556622-2609), som enligt den hos
bolagsverket inregistrerade verksamhetsbeskrivningen avser bedriva niring genom
konstruktion, innovation, utveckling och konstruktion inom i huvudsak verkstadsindustrin,

projektera och bedriva forvaltning av virdehandlingar samt idka dirmed forenlig
verksamhet.
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Inviindaren har i sammanhanget pdpekat att innehavarens mérke dven ar forvixlingsbart med
den for annan registrerade firman Knight Utbildning Aktiebolag (org nr 556138-9718) vars
verksamhet bestir i att bedriva utbildning av tekniker inom omrédena datorstddd
konstruktion, berdknings- och kalkyleringsteknik, produkt- och produktionsteknik samt
projektledning. Bolaget skall vidare driva handel med maskiner och produkter inom némnda
omraden.

Innchavaren av varumirket har bestridit grunderna fér invindningen och har héirvid —1 allt
visentligt — framfort att nigon forvixlingsrisk inte foreligger mellan de hir motstdende
registreringarna, dd inviindarens firma Knightec AB inte ér tillrdckligt lik innehavarens
mirke och att den verksamhet som Knight Utbildning Aktiebolag bedriver avviker frin de
tjanster som omfattas av innehavarens registrering.

SKAL
Av 14 § forsta stycket 6 punkten varumirkeslagen framgar bl a att ett varumérke inte far
registreras om market dr forvaxlingsbart med ndgon annans firma som ir registrerat efter en

tidigare ansdkan. Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kdnnetecken forvixlings-
bara endast om de avser varor/tjénster av samma eller liknande slag.

Fradgan huruvida det foreligger risk for forvixling mellan tva kidnnetecken skall emellertid
avgoras efter en hethetsbedémning i vilken alla omsténdigheter i det enskilda fallet skall
beaktas. Bedomningen av méarkes- och varustagslikheten skall ske med tillimpning av den
sd kallade produktregeln. Det innebér att kravet pd mérkeslikhet blir mindre om de
varor/tjinster som k#nnetecknen anviinds for ar 1 stort sett desamma och — omvént — att det

inte stdlls sa stora krav pa varuslagslikheten om miérkena &r identiska, for att forvixlings-
barhet skall vara f6r handen.

Avgbrande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, 1 vilken mén kénnetecknen kan anses likna varandra,
Beddémningen av denna fraga skall grundas pé det helhetsintryck mérkena formedlar och dé i
forsta hand pA mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall dven tas till huruvida ord
ochveller figurer i de aktuella mérkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmissigt innehall, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rader ett samband mellan varumérkena skall beaktas. Man har dven att ta hansyn till
det faktum att konsumenten ofta saknar en reell majlighet att samtidigt jimfora tva
motstidende mérken, varfor det ocksi maste beaktas att omsittningskretsens minnesbild av ett
varumérke typiskt sett kommer att blekna med tiden. Vid forvixlingsbedémningen mellan

mirken skall dérfor bortses frén ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara litta
att notera vid en direkt jamforelse.

Vid forvixlingsbeddmningen skall emellertid samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet
beaktas, varvid graden av kiinnedom pa marknaden om de aktuella miirkena spelar en central
roll. Det skall dven féstas avseende vid graden av ursprunglig sirskiljningsforméaga hos de
respektive mérkena, varvid en stérre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett marke skall
utgora en faktor som Skar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sirskiljande egenskaper dven Aterfinns hos det andra kéinnetecknet.

PRV gor hir foljande beddmning,
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Vad det giller varuslagslikheten mellan de hér motstiende registreringarna konstateras
inledningsvis att s4vil inviindarens firma Knightec AB, som den av annan inregistrerade
firman Knight Utbildning AB, enligt angivna verksamhetsbeskrivningar avser idka néring
medelst tjdnster som omfattas av eller har néra samband med de tjanster som avses erhélla
varumirkesrittsligt skydd genom nu aktuell registrering. Det fir mellan registreringarna
dirmed sagas rida varuslagslikhet i varumarkesrittslig mening.

Invindarens firma bestar av texten Knightec AB, dir mérkesdelen KNIGHTEC ensamt utgdr
det sirskiljande momentet och hr siledes skall stillas mot innehavarens mérke KNIGHT.
Hirvid konstateras att innehavarens mirke i sin helhet ingdr i invindarens dito, dé sex av de
4tta bokstiverna som inviindarens marke bestdr av till plats och lydelse korresponderar med
bokstiverna i innehavarens mirke. Detta genererar en sévil visuell som audiell likhet
mirkena emellan. De biagge mirkena som vidare far ségas besitta en hdg ursprunglig
sirskiljningsformaga &r dven birare av en semantisk innebord genom det engelska ordet
"knight”, vilket medfor att en ej ovésentlig likhet far sdgas rada dven i associationsmissigt
hiinseende. Den enda skillnaden mellan markena utgdrs av dndelsen -EC. Andelsen ifréga
genererar forvisso en stavelse som inte dger sin motsvarighet i innehavarens marke, men
formér ej i vrigt dverskugga de eljest forekommande likheterna.

I den dberopade firman Knight Utbildning AB utgdrs det helt sdrskiljande momentet av
firmadominanten ”Knight”, vilket r det ord som innehavarens hela mérke bestér.
Mirkesdelen “Utbildning” 4r direkt beskrivande for den aktuella verksamheten och dr av den
anledningen inte heller ignad att verka sérskiljande i ndgon stdrre grad i férevarande
sammanhang. Aven firman Knight Utbildning AB miste dérfSr, 1 enlighet med vad som
sagts ovan, anses som forvixlingsbart med innehavarens mirke.

Vid en samlad beddmning befinnes siledes bada de av invindaren aberopade kinnetecknen
vara forvixlingsbara med innehavarens dito. Darmed utgor de av invindaren &beropade
grunderna hinder mot registreringens fortsatta bestdnd. Registreringen skall dérfor upphévas.

Beslutat 1 0 OKT 2005

T

Tom Kronhiffer

“{

Bengt Staffas

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sédndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,
826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den éndring 1

beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tv3d manader fran
beslutsdagen.




