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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 397226 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invdndningen avser varumérket IsoGuiden med registreringsnummer 397226, i figur
atergivet nedan, registrerat for telefonkataloger, trycksaker, klass 16, informationshantering i
form av datalagrade uppgifter om innehavare av telekommunikationsutrustning, annons- och
reklamverksamhet och bistdnd vid skotsel av afférsverksamhet som har beréring med
telefonkataloger, sammanstillning och inmatning av information i databaser, systematisering
av information i databaser, datasdkning (for tredje man); databaser, uppdatering av
affdrsinformation pa databaser, klass 35, tele- och datakommunikationer; tjénster avseende
atkomst till datanétverk/Internet, upplétande av atkomst till databaser, 6verféring och
sdndning av databasinformation via telenét; datorstédd verforing och mottagande av
meddelanden; sindning och lagring av kodnings- och siikerhetssignaler for genomférande av
signering, kryptering, autenticering, identifiering, betalning och certifiering for elektronisk
handel; uthyrning av atkomst till databaser, klass 38, konsultation inom datakommunikation,
datorprogrammering, framtagande av webbsajter; redaktionella tjénster, klass 42.
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Invéndaren har som grund for invdndningen anfort att innehavarens varumérke ar
forvaxlingsbart med inviandarens féljande registreringar.

ISO, med registreringsnummer 112518, i figur dtergiven nedan, registrerad for trycksaker
och andra publikationer, klass 16.

[SO, med registreringsnummer 112520, i figur &tergiven nedan, registrerad tor trycksaker
och andra publikationer, klass 16.

ISO med registreringsnummer 112518 [SO med registreringsnummer 112520

ISO, med registreringsnummer 375607, registrerad for papper, kartong; trycksaker, inklusive
bocker och tidskrifter; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och
kontorsmaterial); klister och lim f6r pappersvaror och hushallsindamaél; malarpenslar;
skrivmaskiner och kontorsférnédenheter (ej mobler); instruktions- och
undervisningsmaterial (ej apparater); almanackor; kartor; dekaler; vykort; trycktyper,
klichéer; kreditkortsavlisare (ej elektriska), klass 16, affirs- och foretagsinformation;
professionella foretagskonsultationer; assistans vid afférs- eller industriledning;
sekreterartjdnster; statistisk information; tillvaratagande av artisters afférsintressen samt
artistformedling; reklambyraverksamhet, radio- och TV-reklamverksamhet, marknadsforing
via elektroniska media, uthyrning av annonsutrymmen, publicering av reklamtexter, PR-
tjénster och opinionsundersékningar; information i samband med férsiljning av varor;
psykologiska tjénster for testning vid rekrytering; uthyrning av forsiljningsautomater, klass
35, datorstdodd och digital 6verforing av meddelanden och bilder; kommunikation via telefon
och elektronisk post; information avseende telekommunikation; kabeltelevisionssédndningar,
televisionssindningar; digitala Sverforings- och séindningstjénster via Internet och genom
SMS, upplatande av atkomst till datandtverk/Internet; kommunikation via portal fér att na
information; nyhetsbyrétjanster, klass 38, undervisning/utbildning; anordnande av
handledning/instruktion; underhallning; sport- och idrottsaktiviteter; bokforlagsverksamhet;
musikforlagsverksamhet; textpublicering (ej reklamtexter); information om undervisning,
underhéllning, sport- och idrottsaktiviteter, rekreation och néjen; klubbverksamhet
(underhéllning, ndje, undervisning, utbildning); produktion av radio- och
televisionsprogram; information om kultur, undervisning och idrottsaktiviteter i elektroniska
media; upplatande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara);
nyhetsreportertjinster; dversittningsverksamhet och teckensprékstolkning; yrkesrddgivning
(utbildning och tréningsrad), klass 41, licensiering av i m materia | ritter; juridiska tjénster;
bevakningstjénster avseende immaterialréttsliga rattigheter; utformning, utveckling,
underhéll (uppdatering), installation av datorprogramvara samt tekniska konsulttjénster med
anknytning till datorer och elektroniska media; uthyrning av datorer, leasing av atkomsttid
till databaser; grafisk och konstnirlig (industriell) formgivning; materialprovning och
provning av industriprodukter for faststéllande av huruvida produkterna uppfyller
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fordringama i gillande svensk och internationell standard; information och konsulttjdnster
avseende globalt standardiseringsarbete; tjénster avseende internt och externt tillvaratagande
och tillgodoseende av medlemmars och kunders behov och énskemal rérande
utvecklingsprojekt inom standardiseringsprocesser, klass 42.

ISO, med registreringsnummer 375608, i figur dtergiven nedan, registrerad for papper,
kartong; trycksaker, inklusive bdcker och tidskrifter; bokbinderimaterial; fotografier;
pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim for pappersvaror och
hushallsandamal; malarpenslar; skrivmaskiner och kontorsférnédenheter (ej méobler);
instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); almanackor; kartor; dekaler; vykort;
trycktyper, klichéer; kreditkortsavlasare (ej elektriska), klass 16, affirs- och
foretagsinformation; professionella foretagskonsultationer; assistans vid affirs- eller
industriledning; sekreterartjinster; statistisk information; tillvaratagande av artisters
affirsintressen samt artistférmedling; reklambyréverksamhet, radio- och TV-
reklamverksamhet, marknadsforing via elektroniska media, uthyming av annonsutrymmen,
publicering av reklamtexter, PR-tjénster och opinionsundersikningar; information i samband
med fGrsiljning av varor; psykologiska tjdnster for testning vid rekrytering; uthyrning av
forsiljningsautomater, klass 35, datorstodd och digital verféring av meddelanden och
bilder; kommunikation via telefon och elektronisk post; information avseende
telekommunikation; kabeltelevisionssindningar, televisionssdndningar; digitala 6verforings-
och sindningstjénster via Internet och genom SMS, upplatande av atkomst till
datanitverk/Internet; kommunikation via portal for att nd information; nyhetsbyratjanster,
klass 38, undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhélining;
sport- och idrottsaktiviteter; bokforlagsverksamhet; musikforlagsverksamhet; textpublicering
(ej reklamtexter); information om undervisning, underhallning, sport- och idrottsaktiviteter,
rekreation och néjen; klubbverksamhet (underhéllning, ndje, undervisning, utbildning),
produktion av radio- och televisionsprogram; information om kultur, undervisning och
idrottsaktiviteter i elektroniska media; upplatande av elektroniska publikationer on-line (e
nedladdningsbara); nyhetsreportertjdnster; verséttningsverksamhet och
teckensprakstolkning; yrkesradgivning (utbildning och trédningsrad), klass 41, licensiering av
immaterialritter; juridiska tjanster; bevakningstjénster avseende immaterialrittsliga
rattigheter; utformning, utveckling, underhall (uppdatering), installation av
datorprogramvara samt tekniska konsulttjdnster med anknytning till datorer och elektroniska
media; uthyrning av datorer, leasing av atkomsttid till databaser; grafisk och konstnérlig
(industriell) formgivning; materialprovning och provning av industriprodukter for
faststillande av huruvida produkterna uppfyller fordringarna i gillande svensk och
internationell standard; information och konsulttjinster avseende globalt
standardiseringsarbete; tjinster avseende internt och externt tillvaratagande och
tillgodoseende av medlemmars och kunders behov och dnskemal rérande utvecklingsprojekt
inom standardiseringsprocesser, klass 42.

[SO med registreringsnummer 375608
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ISO9000, med registreringsnummer 369508, samt ISO14000, med registreringsnummer
369509, registrerade for papper, kartong; trycksaker, inklusive backer och tidskrifter;
bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim
for pappersvaror och hushallsindamal; malarpenslar; skrivmaskiner och
kontorsfornddenheter (ej mdbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater);
almanackor; kartor; dekaler; vykort; trycktyper, klichéer; kreditkortsavlédsare (ej elektriska),
klass 16, undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion;
bokforingsverksamhet; textpublicering (ej reklamtexter); information om undervisning i
elektroniska media; upplatande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara),
dversittningsverksamhet, klass 41, licensiering av immaterialritter; juridiska tjénster;
bevakningstjédnster avseende immaterialrittsliga rittigheter; utformning, utveckling,
underhéll (uppdatering), installation av datorprogramvara samt tekniska konsulttjdnster med
anknytning till datorer och elektroniska media; leasing av atkomsttid till databaser;
materialprovning och provning av industriprodukter for faststillande av huruvida
produkterna uppfyller fordringarna i géllande svensk standard; information och
konsulttjinster avseende globalt standardiseringsarbete; tjénster avseende internt och externt
tillvaratagande och tillgodoseende av medlemmars och kunders behov och énskemal rérande
utvecklingsprojekt inom standardiseringsprocesser, klass 42.

Invéndaren anfor dven att varumérket ISO anvénts under mycket lang tid och i stor
omfattning och att mérket ddrmed har en mycket stor kéinnedom pa marknaden vilket
ytterligare &kar risken for férvixling och associering.

Till utveckling av talan anfor invéndaren i huvudsak foljande. Innehavarens mirke innehéller
invindarens registrerade varumirke ISO i sin helhet kombinerat med ordet “guiden”. Det
finns en naturlig avdelning mellan orden dér ISO #r den bérande delen av mérket och
GUIDEN utgor en beskrivande del av mérket. Ordet “guiden” signalerar klart vilken typ av
varor och tjénster som det rér sig om och maste i samband med sokta varor och tjinster,
namligen “telefonkataloger och relaterade tjénster” anses vara beskrivande och ddrmed anses
i sig sakna sirskiljningsforméga. ISO blir ddrmed det som &r distinktivt i mérket och det &r
identiskt med invéndarens dldre réttigheter. Innehavaren har &ven markerat detta genom att
ge det beskrivande ordet i mirket ”Guide” stor bokstav. Invéindaren bestrider att varumaérket
ISO skulle ha en begriinsad sédrskiljningsférmaga. Varumérket ISO &r ett registrerat
varumirke och sedan 1960-talet forbehéllet invéindaren. Det finns ingen beskrivande
betydelse som gor att andra niringsidkare maste anvénda sig av ISO for att beskriva sina
varor eller tjanster, Varumérket ISO har en tydlig inneboende sérskiljningsforméga som
dessutom genom sin langvariga anvindning har 6kat sin distinktivitet och skaffat sig en
mycket utbredd kinnedom bland konsumenterna. Vad innehavaren har anfort betraffande att
ISO skulle komma frén Grekiskans “isos” som betyder “lika” och att det ddrigenom skulle
vara en generisk beteckning anfor invéndaren dels att konsumenterna sannolikt inte &r sa
vélbekanta med grekiska spriket, dels att varumairket i fraga dr ISO och inte ISOS. Dessutom
bor inte ens ordet LIKA kunna anses vara beskrivande for de skyddande varorna och
tjdnsterna.

Nir det giller varu-/tjinsteslagslikheten omfattar de tidigare rittigheterna samma eller
liknande varor och tjénster varfor beddmningen avseende likheten mellan mérkena ocksé
madste bli relativt strikt. Det finns en klar risk for férvixling mellan det sokta mérket och de
dldre registrerade réttigheterna. Det finns en tydlig risk att en anvéndning av mérket
ISOGUIDEN skulle riskera att associeras med det dldre mérket och dess innehavare.
Invindaren bestrider slutligen att innehavarens varumirke &r inarbetat och vl ansett.
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Innehavaren av varumairket bestrider grunderna for invéndningen och anfor i allt vésentligt
foljande. Den inneboende sérskiljningsférmagan for ISO far anses var mycket begrénsad. De
av invindaren &beropade registreringarna utgors dels av ordet ISO skrivet i versaler, dels av
en tilldggsbestimning i form av ett nummer. Det finns ett flertal varumérkesregistreringar
innehéllande ordet ISO som prefix i kombination med ett ord. Vissa av dessa &r registrerade
for varor och tjdnster som #r identiska med och liknande de varor och tjdnster som
invindaren tillhandahéller under varumérket ISO. Ordet I1SO i sig saknar
sirskiljningsformaga och att registrering for ordet kan inte férbehéllas en enskild
néringsidkare. Ordet ISO kan nirmast kopplas till organisationen “International
Organizations for Standardization” men ISO utgér ingen egentlig forkortning. ISO kommer
istillet fran grekiskans "isos”, som betyder “lika”. Organisationen ISO &r virldens storsta
utvecklare av internationella standarder. Syftet med organisationen &r huvudsakligen att
utveckla ett antal internationella standarder som ska vara lika (¥isos™) for alla deltagande
lander. Organisationen finns representerad i 159 linder med hogkvarter 1 Geneve. ISO dr
alltsd ndrmast en generisk beteckning for olika standarder, som ska vara lika for alla
medldmslinder. Skyddsomfinget for [SO som varumaérke dr ddrmed hogst begrénsat.
Varumérket IsoGuiden far genom kombinationen av orden ISO och GUIDEN anses uppna
en tillrdckligt hég grad av sérskiljningsformaga for att beviljas registrering. Ordet iso 1
isoGuiden (figur) skrivs dessutom i gemener och dérfor skiljer sig visuellt fran de dberopade
registreringarna. Vid en jimforelse mellan de motanfsrda varumérkena och varumérket
IsoGuiden kan det konstateras att sdvil mirkena visuella intryck som fonetiska intryck ger
helt olika helhetsintryck.

Vad giller varu- och tjansteslagslikheten anfor innehavaren féljande. IsoGuiden anvinds
sdsom varumirke for en katalog innehéllande samtliga [SO-verifierade foretag i Sverige.
Katalogen finns #ven tillgéinglig pé Internet. Katalogen riktar sig till féretag och personer
som vill ha uppgifter om vilka foretag som dr ISO-certifierade. Innehavaren anvénder
siledes IsoGuiden endast s&som varumérke p& marknaden for foretags- och telefonkataloger
och dartill kringliggande verksambhet. De varor och tjanster for vilka IsoGuiden anvinds
skiljer sig i visentlig grad for de varor och tjdnster som invéndaren tillhandahéaller under de
aberopade varumérkena.

Innehavaren anfor vidare att varumérket IsoGuiden &r inarbetat och att det anses som vil
ansett varfor mérkena pa den grunden inte ska vara forvéxlingsbara. Till stéd for detta har
innehavaren dberopat en dom fran Marknadsdomstolen.

SKAL

Ett varumérke far enligt 14 § forsta stycket 6 punkten varumirkeslagen inte registreras bland
annat om det #r forviixlingsbart med ndgon annans varumérke som &r registrerat efter
tidigare ansdkan.

Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket varumérkeslagen ska kénnetecken anses
forvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dér alla omsténdigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfdr allt mirkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjanster som mérkena avser. Vid denna beddmning anvénds den si kallade
produktregeln. Det innebdr att kravet pd mirkeslikhet blir mindre om de varor/tjénster som
kidnnetecknen anvinds for 4r i stort sett desamma och — omviint — att det inte stills sa stora
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krav pa varuslagslikheten om mérkena #r identiska, for att férviaxlingsbarhet ska vara for
handen.

Vid bedémningen av om varu- och tjénsteslagslikhet féreligger ska samtliga relevanta
faktorer som #r kidnnetecknande for forhallandet mellan varorna eller tjansterna beaktas,
sarskilt varornas eller tjénsternas art, deras avsedda dndamal, deras anvandningsomrade samt
huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

I de fall varuslagslikhet kan konstateras blir avgorande i vilken méan kiinnetecknen kan anses
likna varandra. Bedémningen av denna friga ska grundas pé det helhetsintryck mérkena
formedlar och da i forsta hand p& méarkenas visuella och fonetiska likhet. Hidnsyn ska dven
tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt har ett gemensamt eller
liknande begreppsmissigt innehall, varvid risken fér att konsumenterna genom association
uppfattar att det rader ett samband mellan varumérkena ska beaktas. Man har dven att ta
hinsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jimféra
tvA motstidende mirken, varfor det ocksd méste beaktas att omsittningskretsens minnesbild
av ett varumérke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Det ska #dven fistas avseende vid graden av ursprunglig sérskiljningsforméaga hos de
respektive markena, varvid en storre grad av i sig sédrskiljande egenskaper hos ett mérke ska
utgora en faktor som okar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sirskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kénnetecknet.

PRV gir foljande bedomning

PRV konstaterar inledningsvis att utredningen i drendet inte ger stdd till att mérket ISO
genom anvindning forvirvat ett lingre géende skydd én vad som foljer av registreringen
som sédan.

Innehavarens mirke och inviindarens mérken omfattar identiska varor i klass 16, bland annat
avseende trycksaker. Vidare ér de informationshanteringstjénster som innehavarens mérke
avser i klass 35 av samma slag som tjinsterna affirs- och foretagsinformation i invéindarens
registreringar 375607 och 375608. Annons- och reklamverksamhet i klass 35 i innehavarens
mirke 4r av samma slag som de reklam- och annonstjénster i klass 35 som invéindarens
registreringar 375607 och 375608 avser. Innehavarens mérke avser vidare olika
telekommunikationstjanster i klass 38 vilka 4r av samma och liknande slag som de
telekommunikationstjdnster invindarens registreringar 375607 och 375608 omfattar i klass
38. Innehavarens mérke omfattar drtill diverse databastjénster i klass 38. Dessa tjénster &r
av samma och liknande slag som de databastjénster inviandarens registreringar 375607 och
375608 omfattar i klass 38 och som registreringarna 375607, 375608, 369508 och 369509
omfattar i klass 42. Slutligen omfattar innehavarens mérke tjénster avseende konsultation
inom datakommunikation och datorprogrammering vilket 4r tj4nster av liknande slag som de
tjanster relaterade till programvara och konsulttjénster med anknytning till datorer som
invindarens registreringar 375607, 375608, 369508 och 369509 omfattar i klass 42.
Sammantaget foreligger siledes varu- och tjdnsteslagslikhet.

[ innehavarens mirke fir den inledande mérkesdelen I1SO anses vara den dominerande och
sirskiljande delen da ordet GUIDEN, i den utvidgade betydelsen handbok (jmf. WordFinder
Online version 3.0), nérmst uppfattas som ett beskrivande tilligg. Samtliga motanforda
registreringar bestar av lydelsen ISO, antingen ensamt eller som dominerande element. Det
4r inte visat att lydelsen ISO i samband med de varor och tjénster som omfattas av
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registreringarna skulle vara beskrivande eller pé annat sitt besitta svag sdrskiljningsférmaga.
ISO fér istdllet anses ha stark sérskiljningsforméga for dessa varor och tjénster. Eftersom
lydelsen ISO i de motanférda mérkena dr identiskt med den dominerande och sérskiljande
delen av innehavarens mérke 4r mérkeslikhet f6r handen.

PRV finner vid en helhetsbedémning att innehavarens registrering ar forvaxlingsbar med de
motanforda varuméarkena. Vad innehavarens 1 Gvrigt anfort om att dennes varumérke ska

anses vara inarbetat och vél ansett foranleder ingen annan bedémning.

Foljaktligen utgér grunderna for invdndningen hinder for att 1dta registreringen besta.
Registreringen ska darfor upphévas.

Beslutat den 07 OKT 2008

W N ——

Herman Pettersson

-_._*\

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stalld till
Patentbesviérsritten, men sdndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den dndring 1
beslutet som begiérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd manader fran
beslutets dag.




