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PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Invindningsérende nr 2004/0080/0001

Registrering nr 366257

INVANDARE

Aktiespararnas Service AB
Sveriges Aktiesparares Riksforbund
113 89 Stockholm

INNEHAVARE

Addictum AB Exp. Patent- och registreringsverkat
Box 3024

793 03 Téllberg 2006 -03- 2 3

OMBUD

Groth & Nordin AB
Box 6180
102 33 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invindningen med ovanstdende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumirket KUNSKAPS BORSEN nr 366257 (i figur itergivet nedan)
som registrerades den 2 april 2004 efter en ansékan inkommen den 15 oktober 2002. Market
ar registrerat avseende foretagsledning; aterforsiljning av datorprogramvaror, i klass 35,
finansiella tjanster; makleri, 1 klass 36, undervisning/utbildning, i klass 41, samt
vetenskapliga tjanster; utveckling och produktion av datormjukvaror, 1 klass 42.

(Reg nr 366257)

Inviandaren har som grund for invindningen anfort forvixlingsbarhet med dennes inarbetade
varukinnetecken KUNSKAPBORSEN, vilket pastas utgora en tidigare rittsgrund dn vad
innehavarens registrering konstituerar. Invéindaren pétalar hiarvid dven att registreringen ar
gjord i ond tro. Som grund for invindningen har ocksa anforts forvaxlingsbarhet med
invindarens bifirma Aktiespararna KunskapsBORSEN (org nr 556193-7078), vilken
registrerades den 7 mars 2003 efter en ansdkan inkommen till aktuell myndighet den 2
december 2002.
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Bifirman avser den del av inviindarens verksamhet som ror "bokhandel och ddrmed forenlig
verksamhet pd Internet”. Inviindaren yrkar — sa som det far forstds — att registreringen hévs i
sin helhet med mindre &n att den begriinsas pa si sitt att det anges att de tjénster som
omfattas av registreringen icke tillhandahdlles genom datorstyrd séndning av meddelanden
och bilder eller annan utsindning av meddelanden &ver elektroniska media, via telenitet
eller tridi6sa radiovégor.

Till styrkande av att "ZKUNSKAPSBORSEN” ir ett av Sveriges Aktiesparares Riksforbund
sedan lang tid tillbaka inarbetat varumarke har invindaren via foretaget Marknadsforskning
AB tillfort drendet 5 stycken inarbetningsintyg frin olika foretrddare for den bransch som
omfattar “aktierelaterad information pa Internet”.

Innehavaren av varumirket har 4 sin sida bestridit grunderna fér invéindningen och har
hirvid i allt visentligt framfort att nigon varu-/ tjinsteslagslikhet inte foreligger samt att
denne under alla férhallanden besitter tidigare rittsgrund pa grundval av sin bifirma
Kunskapsbérsen (org nr 556473-6907), under vilket det enligt inregistrerad verksamhets-
beskrivning skall bedrivas “informationsverksamhet om och formedling av utbildning,
kurser och seminarier”. Denna bifirma registrerades den 7 november 1993 efter en ansokan
inkommen till PRV den 20 oktober 1993. I enlighet med detta péatalas att invéindarens
bifirma felaktigt kommit att registreras da denna dr forvixlingsbar med innehavarens dito.

SKAL

Av 2 § varumiirkeslagen framgér bl a att ensamrétt till ett varumérke dven kan forvirvas utan
registreringsforfarande d4 varumairket blivit inarbetat. Ett kdnnetecken anses inarbetat om
det hir i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig till &r kéint som
beteckning for de varor som tillhandahélls under kénnetecknet.

Av 14 § forsta stycket 6 punkten varumirkeslagen framgar bl a att ett varumaérke inte fir
registreras om mirket dr forvaxlingsbart med en firma som ndgon annan anvénder i
naringsverksamhet eller med ett varumirke som ir registrerat efter en tidigare ansokan eller
med ndgon annans varukinnetecken som 4r inarbetat dd ansdkan om registrering gors.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kidnnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor/tjanster av samma eller liknande slag. Fragan
huruvida det foreligger risk for forvédxling mellan tva varumérken skall emellertid avgoras
efter en helhetsbedémning i vilken alla omstindigheter i det enskilda fallet skail beaktas,
varvid graden av marknadskdnnedomen om de aktuella mérkena spelar en central roll.

Av 14 § forsta stycket 7 punkten varumérkeslagen framgar att registreringshinder ocksa
foreligger om market r forvxlingsbart med ett varukédnnetecken som vid tiden for ansékan
anvinds av ndgon annan samt ansékan gjorts med vetskap om detta och sdkanden inte
anvint sitt méirke innan det andra kinnetecknet togs 1 bruk.

Vad det giller den prioritet som dberopas pd grundvat av de 1 drendet férekommande
firmaregistreringarna vill erinras om att en tidigare inregistrerad kanneteckensrittighet, vid
sddan prévning som nu ar ifraga, utgdr registreringshinder for ett senare ansokt
forvixlingsbart kdnnetecken dven i det fall sékanden 1 och for sig ocksé ar innehavare av en
med den tidigare registreringen forvaxlingsbar rattighet vars prioritetsdatum ligger fore
tidpunkten for ansdkan av den tidigare réttigheten (jfr hir PBR: s dom nr 00-217 PIZZA
PAPA JOHN'S).
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Férutsittningen for att ett skydd mot forvéxling skall foreligga for en firma enligt 14 § forsta
stycket 6 p varuméirkeslagen #r att det finns en bakomliggande firmarétt enligt firmalagen
(1974:156). En ensamritt till firma forvirvas enligt 2 § denna lag genom registrering eller
inarbetning, dirvid skyddet i registreringsfailet enligt 12 § intrdder frin dagen for ansdkan.

PRV vill dven erinra om att frgor om bittre ritt till ett varumiérke inte kan provas 1
administrativ ordning. Sadana fragor kan endast tas upp till prévning av allmén domstol, se
44 § varumirkeslagen. En annan sak 4r att provningen av om det foreligger hinder mot
registrering enligt 14 § forsta stycket varumérkeslagen inte séllan aktualiserar
frigestillningar liknande dem i mal angéende béttre ritt. S4 kan det t ex forhalla sig vid
provning enligt 14 § forsta stycket 7 p varumirkeslagen, dé fraga inte séllan uppkommer om
vem av parterna som skall anses vara den som anvint en viss beteckning 1 ett visst
sammanhang. Sprikligt och/eller figurativt identiska mérken som olika personer gdr ansprak
pa betraktas 1 en sddan prévning som olika kdnnetecken. PRV har sdledes hér endast att
préva om det pa grundval av vad som fOrebragts 1 drendet féreligger hinder mot den aktuella
registreringens fortsatta bestind, inte huruvida forvéxlingsrisk uppkommer till £6ljd av det
siit pd vilket endera parten i praktiken brukar sina respektive kinnetecknen.

PRV gor f6ljande bedémning.

Vad det giller den av invindaren &beropade bifirman kan inledningsvis konstateras att denna
registrerades efter en ansdkan inkommen till PRV den 2 december 2002, medan den ansékan
som utmynnat i forevarande registrering inkom till aktuell myndighet redan den 15 oktober
2002. Invindaren kan saledes inte pd grundval av sin inregistrerade bifirma tillgodordkna sig
nagon tidigare rattsgrund i hér aktuellt drende.

Vad det sedan giller den &beropade rittigheten som bygger pé inarbetning far sdgas att de
branschintyg som tillforts drendet inte kan anses ge vederhéftigt stod for att invindaren 1
forevarande fall kan tillgodorikna sig en inarbetad réttighet till kdnnetecknet KUNSKAPS-
BORSEN avseende — sa som det fir forstds — aktierelaterad information pa Internet. Detta
f6ljer bl a av att invindaren hér har att styrka att det redan vid tidpunkten for ingivandet av
anstkan (den 15 oktober 2002) foreldg en inarbetad och med innehavarens registrering
forvixlingsbar rittighet. Samtliga av de intyg som &beropas #r daterade &r 2004 och det ar
endast ett av dessa (utstéllt av Svenska Fondhandlare Foreningen) som de facto intygar att
mirket varit kiint sdsom invindarens kidnnetecken redan vid den ovan ndmnda tidpunkten.
Dartill kan anmérkas att den aktuella omsittmingskretsen far sdgas stricka sig utanfér den
grupp konsumenter vilken de hir aktuella branschfGretridarna med fog kan far sdgas
foretrada. De olika utlitandena skulle sdledes inte ensamt foranleda nigon annan beddmning
ens i det fall samtliga intyg relaterade till inarbetningsgraden vid tidpunkten f6r ansékan. Det
framstér vidare som om de aktuella intygen géller inarbetningen av nedan tergivna figur-
mirke och detta avseende produkter och/eller tjdnster som inte preciserats nirmare én till
»Aktiespararnas verksamhet”.

Kunskaps

BORSEN

www.aktiespararna,se
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Det aktuella mirket, som forvisso uppvisar pétagliga likheter med innehavarens mérke,
bestar emeliertid dven av andra figurativa element och innehaller — framforallt — dven texten
www.aktiespararna.se. Det dr ddrmed ocksa 1 higsta grad oklart vad inarbetmingsintygen i
praktiken intygar, varfor dessa inte kan tjina som underlag i hiir aktuell rattssak.

Av det sagda foljer att det inte kan anses styrkt att invéindaren besitter en tidigare rittsgrund
till varumirket KUNSKAPSBORSEN. Vid dessa forhallanden saknas det anledning for PRV
att i detta drende vidare utreda om kinnetecknen i sig &r forvaxlingsbara. Det har heller inte
presenterats ndgot i drendet som styrker att ansékan &r gjord i ond tro, pa si sédtt som anges
enligt 14 § forsta stycket 7 p varumérkeslagen.

Mot bakgrund av det ovan sagda foreligger det sdledes inget hinder for registreringens
fortsatta bestdnd. Invindningen skall déarfor avslds.

Bestutat 273 MAR 2006

Anne fustavsson & Q ﬂ/\

Bengt Staffhs = '

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill dverklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stélld till
Patentbesvirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som éverklagas och den éndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd manader fran
beslutsdagen.




