PRV UPPHAVANDE AV REGISTRERING

PAYENI~ DCH AEGISTRERINGSVERKEY

Invindningsdrende nr 2009/0103/0001

Registrering nr 402887

INVANDARE

Artisan Konsult Aktiebolag
Videum
351 96 Viixj§ 40, Pae

OMBUD

Brann AB
Box 17192
104 62 Stockholm

INNEHAVARE

Astrakan Strategisk Utbildning AB
Ekenbergsvigen 113
171 79 Solna

OMBUD

Advokatfirma DLA Nordic Kommanditbolag
Box 7315

103 90 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 402887 med
stod av 21 § fOrsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumérket ASTRAKANMETODEN, med registreringsnummer
402887, registrerat f6r undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion;
underhéllning; sport och idrottsaktiviteter, i klass 41.

Invéndaren har som grund for invindningen anftrt att innehavarens registrering ar
torvixlingsbar med foljande av invindaren tidigare registrerade varumérken:

Varumirket ASTRAKAN, med registreringsnummer 357980, registrerat fOr registrerade
datorprogram (mjukvara}; registrerade datorprogram (mjukvara) avseende administration;
registrerade datorprogram (mjukvara) avseende foretagsadministration; registrerade
datorprogram (mjukvara) avseende administrativa informationssystem; registrerade
datorprogram (mjukvara) avseende affirsplanering, affirsledning och affarsorganisation;
registrerade datorprogram (mjukvara) avseende blankett, order och dokumenthantering;
registrerade datorprogram (mjukvara) avseende publicering av material pd internet;
registrerade datorprogram (mjukvara) avseende hantering av elektronisk post; registrerade
datorprogram (mjukvara) avseende enkéter och undersdkningar, 1 klass 9,
instruktionsmaterial (] apparater) rérande administration; instruktionsmaterial (ej apparater)
rérande féretagsadministration; instruktionsmaterial (¢j apparater) rérande administrativa
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informationssystern; instruktionsmaterial (ej apparater) rrande afférsplanering,
afférsledning och affirsorganisation; instruktionsmaterial (¢ apparater) rorande blankett,
order, och dokumenthantering; instruktionsmaterial (ej apparater) rérande publicering av
material pd internet; instruktionsmaterial (ej apparater) rérande hantering av elektronisk post;
instruktionsmaterial (¢j apparater) rérande hantering av enkéter och undersékningar, i klass
16, bitride och radgivning inom omradena for foretagsadministration, affdrsledning och
affdrsorganisation, i klass 35, publicering av texter (ej reklam); publicering/utgivning av
datamedia; publicering av elektroniska bocker och tidskrifter on-line, i klass 41 samt
datorprogrammering; design av mjukvara (datorprogram, programvara, software); uthyrning
och licensiering av mjukvara; upplatande av dtkomst till databaser/webbsidor innehéllande
mjukvara; uthyrning och licensiering av mjukvara dver internet; uppdatering och service av
mjukvara; anvéndarstdd vid hantering av mjukvara, i klass 42.

Gemenskapsvarumirket ASTRAKAN, med registreringsnummer 5091491, registrerat for
datorprogram (mjukvara); datorprogram (mjukvara) avseende administration; datorprogram
(mjukvara) avseende foretagsadministration; datorprogram (mjukvara) avseende
administrativa informationssystem; datorprogram (mjukvara) avseende affirsplanering,
affiirsledning och affrsorganisation; datorprogram (mjukvara) avseende blankett-, order-
och dokumenthantering; datorprogram (mjukvara) avseende publicering av material pd
Internet; datorprogram (mjukvara) avseende hantering av elektronisk post; datorprogram
(mjukvara) avseende enkiter och undersOkningar, i kiass 9, instruktionsmaterial rérande
administration; instruktionsmaterial rérande foretagsadministration; instruktionsmaterial
rorande administrativa informationssystem; instruktionsmaterial rorande affirsplanering,
affédrsledning och affdrsorganisation; instruktionsmaterial rérande blankett-, order- och
dokumenthantering; instruktionsmaterial rorande publicering av material pd Internet;
instruktionsmaterial rorande hantering av elektronisk post; instruktionsmaterial rérande
hantering av enkiter och understkningar, i klass 16, bitride och ridgivning inom omradena
fOr foretagsadministration, affdrsledning och affirsorganisation, i klass 35, tjinster inom
omrédet for publiceringsverksamhet; tjinster rérande publicering av material pa Internet, i
klass 41 samt programmering; design av mjukvara; uthyrning och licensiering av mjukvara;
forseende av tillgdng till, inklusive uthyrning och licensiering av, mjukvara dver Internet;
uppdatering och underhéll av mjukvara; anvéindarstdd vid hantering av mjukvara, i klass 42.

Till stod for sitt yrkande anfor invindaren i huvudsak f5ljande. Market
ASTRAKANMETODEN innefattar de av invindaren motanforda varumérkena, bestdende
av lydelsen ASTRAKAN. De motstdende mérkena skiljer sig endast genom att innchavarens
registrering dessutom innehaller det generiska och for beddmningen underordnade suffixet
METODEN. Dominanten, tillika det sirskiljande elementet ASTRAKAN i#r identiskt med
de av invéindaren motanforda varumérkena. De motstdende mérkena dr foljaktligen
konceptuellt, fonetiskt och visuellt identiska. Med hénsyn till principen om den bleknande
minnesbilden finns det en éverhingande risk att konsumenter uppfattar ett kommersiellt
samband och forvixlar de motstaende mérkena. De av invdndaren motanférda varumirkena
omfattar bland annat datorprogram i klass 9, instruktionsmaterial i klass 16, bitréde och
radgivning inom omréidena for foretagsadministration, affirsledning och affirsorganisation i
klass 35 samt publiceringstjénster i bade klass 41 och 42. Dessa varor och tjanster far anses
néra beslidktade med tjinsterna undervisning/utbildning och anordnande av
handledning/instruktion som innehavarens registrering avser i klass 41. De tjédnster som
invéindarens mérken omfattar i klass 41 och 42 kan dessutom utgdra kringtjénster till sidana
undervisnings-, utbildnings- och handledningstjinster som innehavarens registrering avser. [
praktiken anvéinds innehavarens méarke for handlednings- och konsulttjanster inom
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verksamhetsutveckling, bitrade och rddgivning inom omradena féretagsadministration,
affdrsledning och affarsorganisation samt I'T-stdd och utvecklingstjénster. De tjénster
innehavarens registrering omfattar utgor saledes tjanster som &r identiska eller mycket
nérliggande de varor och tjinster som omfattas av inviindarens registreringar. Dédrmed rader
varu-/tjinsteslagslikhet och en 6verhdngande risk att konsumenter forvixlar och uppfattar ett
kommersiellt samband mellan de motstdende mérkena.

Innehavaren har bestridit grunderna for invandningen och anfér 1 huvudsak f6ljande. Det
rader varken tjinsteslags- eller mérkeslikhet mellan innehavarens registrering och de av
inviindaren motanforda varumirkena. Produktregeln fir endast betydelse nér de varor eller
tidnster som omfattas av de motstdende mérkena ar i stort sett desamma. Innehavarens
registrering avser emellertid tjénster som varken omfattas av eller kan anses liknande de
varor och tjénster som omfattas av invéindarens varumérken. Mérkesordet
ASTRAKANMETODEN é&r en hopskrivning av tva ord och &r betydligt 1dngre dn
mérkesordet ASTRAKAN. ASTRAKANMETODEN bestar dessutom av sex stavelser,
medan ASTRAKAN enbart bestér av tre. Innehavarens registrering innehéller vidare ordet
METODEN och {6r ddrmed tankarna till ndgot aktivt, sisom en procedur eller ett system att
ta del av eller sjélv till&mpa. De av invindaren motanforda varumérkena leder darfor inte
tankarna till samma sak. Mot bakgrund av det ovan anforda skiljer sig de motstaende
mérkena savil visuellt som fonetiskt och konceptuellt. Vid en hethetsbedémning ar
innehavarens registrering dérfor inte forvixlingsbar med de av invéindaren motanforda
varumérkena och invindningen ska sdledes avslas.

SKAL
Ett varumadrke far enligt 14 § forsta stycket 6 punkten varumérkeslagen inte registreras bland

annat om det dr forvixlingsbart med ndgon annans varumérke som #r registrerat efter
tidigare ansbkan.

Av 14 § forsta stycket 9 punkten varumaérkeslagen framgér att ett varumérke inte far
registreras om mérket dr forvaxlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av
nigon annan och ir registrerat efter en tidigare anstkan,

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

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dér alla omsténdigheter
av betydelse 1 sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjinster som mérkena avser. Vid denna bedomning anvénds den sa kallade
produktregeln. Det innebér att kravet pa mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjénster som
kénnetecknen anvinds for 4r i stort sett desamma och — omvént — att det inte stélls sd stora
krav pé varuslagslikheten om mérkena ir identiska, for att forvéxlingsbarhet ska vara for
handen.

Vid bedémningen av om varu- och tjinsteslagslikhet foreligger ska samtliga relevanta
faktorer som édr kinnetecknande for forhallandet mellan varoma eller tjinsterna beaktas,
sdrskilt varornas eller tjdnsternas art, deras avsedda dndamal, deras anvindningsomride samt
huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

Det ska #ven fistas avseende vid graden av ursprunglig sérskiljningsforméaga hos de
respektive mirkena, varvid en storre grad av i sig sirskiljande egenskaper hos ett mirke ska
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utgdra en faktor som Okar forvéxlingsrisken mellan méirkena, i det fall samma eller liknande
sdrskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra k#innetecknet,

PRY gor foljande bedémning

Inledningsvis kan konstateras att innehavarens registrering bestér av det inledande och 1 sig
sdrskiljande forledet ASTRAKAN jamte det i sammanhanget mindre sirskiljande suffixet
METODEN, medan de av invidndaren motanférda mérkena bestir av enbart ordet
ASTRAKAN. De av invindaren motanforda varumérkena ingér sdledes i sin helhet och
utgdr den inledande och dominerande delen 1 innehavarens registrering. Markena uppvisar
didrmed sdvil visuella som fonetiska likheter. Att innehavarens registrering dven innehéller
mérkesordet METODEN fortar inte likheten mérkena emellan. Med hénsyn hirtill rider
mérkeslikhet mellan de motstdende registreringarna.

Betriffande likheten mellan de i drendet aktuella varorna och tjénsterna gor PRV fdljande
beddmning. Innehavarens registrering omfattar bland annat utbildnings- och
instruktionstjénster i klass 41. De av invindaren motanfdrda varumirkena avser bland annat
instruktionsmaterial i klass 16. Varan instruktionsmaterial har ett nidra samband med och
anvinds vid genomfrandet av utbildnings- och instruktionstjinster. Det &r dessutom vanligt
forekommande att subjekt som tillhandahdller utbildnings- och instruktionstjéinster dven
tillhandahaller undervisnings- och instruktionsmaterial. Med hinsyn hirtill finns en
uppenbar risk att omséttningskretsen uppfattar att varorna och tjdnsterna har ett gemensamt
kommersiellt ursprung. I varumirkesrittsligt hinseende rider dirmed varu-
/tjansteslagslikhet mellan de motstaende méirkena dtminstone i detta avseende.

Vid en helhetsbedémning, i vilken dven ingér risken for att konsumenterna uppfattar ett
kommersiellt samband mellan de motstdende mérkena, ir de av invindaren motanférda
mirkena forvaxlingsbara med innehavarens mirke,

Vid dessa forhéllanden utgdr grunderna for invindningen hinder for att 1ta registreringen
besta. Registreringen ska dirfor upphévas.

Beslutat den £ 0 MAR 2010

AT / ]

Lena Frankenberg Glantz ( E\ i %‘
L)

s
ffhristophégr Biiller
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

820 27 Sdderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som Sverklagas och den éndring i
beslutet som begdrs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvd manader frin
beslutets dag.




