PRV UPPHAVANDE AV REGISTRERING

FATENT- QCH REGISTRENINASYERKET

Invindningsérende nr 2005/0039/0001

Registrering nr 370287

INVANDARE

Saratoga Systems, Incorporated
900 E. Hamilton
Campbell
CA 95008 Exp, Patet- och renistrringsverket
USA

-10- 16
OMBUD 2006
Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

Eniac Data AB
Krokslitts torg 5
431 37 Mdlndal

OMBUD

Cegumark AB
Box 53047
400 14 Géteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumirkesregistreringen nr 370287 med
sttd av 21 § forsta stycket varumiirkeslagen (1960:644), hirefter VL.

ARENDET
Inviéindningen avser varumérket AVENY med reg.nr 370287, registrerat fr datorprogram for
kyrkobruk avseende registerhdllning och musiksékning betriffande sakral musik inklusive i

kyrkor nyttjad kdrmusik samt ekonomi och anliggningsredovisning for kyrkor och
kyrkogéardar, i klass 9.

Inviindaren yrkar att registreringen skall upphiivas och har som grund for detta dberopat
forvixlingsbarhet med sitt tidigare registrerade varumirke AVENUE med reg.nr 332677,
vilket kdinnetecknar registrerade datormjukvaror avsedda fr forsiljnings- och
kundledning/skétsel. Inviindaren anfor vidare bland annat fSljande. Det foreligger néirmast
identitet mellan de motstdende mirkena och dven om varuslagslikheten ej dr identisk #r det
definitivt friga om varuslag som 4r likartade. Datorprogrammens anvindningsomriden
dverlappar varandra. Begreppen “ekonomi- och anldggningsredovisning” i
varufrteckningen for AVENY mdste anses ingd i "kundledning/skotsel” i varuforteckningen
tor vart varumérke AVENUE.
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Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for invéindningen och anfor bland annat
fljande. Varuftrteckningen i invéindarens aberopade registrering #r oftrstaelig. Otydlig
avtalsformulering skall alitid drabba formulerande part och innebéra motsvarande
inskrinkning i skyddsomfanget. Vidare skiljer sig mirkena it, d4 AVENUE tvekldst har
engelskt uttal vilket skiljer sig visentligt frén uttalet av den klart svenska skrivningen
AVENY. Det féreligger vidare en praktisk frinvaro av kollisionsrisk p4 marknaden. Vart
mérke hade ldnge varit i bruk pd marknaden da inviindaren sdkte sin registrering. Vi har ¢
kunnat finna att inviindarens mirke kommit till anviindning alls i Sverige sedan
registreringen 1999.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket punkten 6 VmL fir ett varumirke inte registreras bl.a. om det &r
forvixlingsbart med ndgon annans varumérke som ir registrerat efter en tidigare ansékan.
Enligt 6 § forsta stycket samma lag skall kénnetecken anses fSrvixlingsbara endast om de
avser varor av samma eller liknande slag.

Vid en bedémning av varukdnneteckens fSrviixlingsbarhet skall en helhetsbedémning goras
av mirkes- och varuslagslikheten, med tilimpning av den s.k. produktregeln. Det innebir att
kravet pd mirkeslikhet blir mindre om de varor/tjinster som kénnetecknen anviéinds for 4r i
stort desamma och — omvint ~ att det inte stélls s8 stora krav pa varuslagslikheten om
miirkena #r identiska, for att en forvixlingsbarhet skall vara for handen.

Avgtrande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet fSreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén k#innetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna friga skall grundas pa det helhetsintryck mérkena formedlar och di i
f6rsta hand pa mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella markena eventuellt har ett gemensamt eller liknande
begreppsmissigt innehall. Man har dven att ta hiinsyn till det faktum att konsumenten ofta
saknar en reell mojlighet att samtidigt jimfora tvd motstdende mérken, varfor det vid
forvixlingsbedomningen skall bortses frdn ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig
kan vara latta att notera vid en direkt jimforelse. Beaktas skall ocksd att omsittningskretsens
minnesbild av ett varumiirke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Vid forviixlingsbeddmningen skall 4ven fiistas avseende vid graden av ursprunglig
sirskiljningsférméga hos de respektive mirkena. Samma eller liknande sérskiljande
egenskaper hos ett mirke skall utgéra en faktor som &kar risken f6r férviixling mellan
mirkena, i det fall samma eller liknande sérskiljande egenskaper dven édterfinns hos det andra
kinnetecknet.

PRV gor foljande beddmning.

Inledningsvis far konstateras att innehavarens varumérkesregistrering AVENY och den av
inviindaren aberopade varumirkesregistreringen AVENUE omfattar varor som #r av
liknande slag och att det ddrmed rdder varuslagslikhet mellan de motstdende mérkena. Vad
galler mérkeslikheten liknar mirkena varandra framfor allt fonetiskt, men dven visuellt.
Begreppsmissigt foreligger ingen skillnad mellan mérkena. Invindarens méirke AVENUE
har &ven stark sirskiljningsformaga for de varor som 4r i friga. PRV finner dérfor vid en
helhetsbeddmning — i vilken ingdr risken for att konsumenterna uppfattar ett samband mellan
dessa tva miirken — att de motstdende mirkena ir forvéixlingsbara.
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Féljaktligen utgdr grunderna for invndningen hinder for att lita registreringen besti.
Registreringen skall dérfSr upphivas.

Bestutat {6 QKT 2006

JUd i

Ulrika Axelsson

Lena Frankenberg Glant2

Cndieabe c\/fC

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill verklaga beslutet skall gra det skrifiligt. Skrivelsen skall vara stalld ti])
Patentbesvirsritten, men siindas till Patent- och registreringsverket. Box 530

826 27 Soderhamn. | skrivelsen skall anges det beslut som Sverklagas och den dindring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvé ménader frin
beslutets dag.




