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Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 402683 med
stod av 21 § forsta stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumérket SOFTSHORE, med registreringsnummer 402683, registrerat
for datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); datorspel (program); brandviggar i form av
datorsystem som skyddar mot odnskad kommunikation med andra nétverk; registrerade
datorprogram,; registrerade datormjukvaror; grinssnitt (for datorer); 6vervakningsprogram
(datorprogram); datorsystem; lagrade datorprogram; databehandlingsapparater, i klass 9,
telekommunikation; kommunikationer via datorterminaler; datorstédd éverforing av
meddelanden och bilder; datorkommunikationsservice; datorstédd sindning av meddelanden
och bilder; nitverksarbete av datorer; uthyrning av atkomsttid till databaser;
realtidsférbindelsetjanster for datautbyte mellan datoranvéndare;
datakommunikationstjénster via en kod; kommunikationstjénster for tkomst till databaser;
séndning av film och program via datanit; tele- och datakommunikation via portal for att nd
information; telekommunikationstjdnster for dtkomst till databaser; informationstjénster
avseende atkomst till datanétverk/internet; upplatande av anvéndartiliging till globala
datanéitverk; upplatande av dtkomst till databaser innehéllande film och spel for bestéillning;
overforing och séndning av databasinformation via telenét, i klass 38 samt design och
utveckling av mjukvara; datorprogrammering; utformning av datorprogramvara; uppdatering
av datorprogramvara; konsultationer inom omradet datormaskinvara; uthyrning av
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datorprogramvara; underhall av datorprogramvara; datorsystemsanalyser; design av
datorsystem; duplicering av datorprogram; installation av datormjukvara; analytiska tjénster
avseende datorer; analytiska tj#inster avseende datorprogram; datordesigntjdnster;
datorkonsulttjéinster; design av datormaskinvara; design/utformning av
datormjukvara/webbplatser/webbsajter; informationstjdnster relaterad till applikationer av
datorsystem; kalibrering/justeringstjénster av datorprogram; konsultation inom omradet
datorhdrdvara; konsultationstjénster relaterad till datorsystem; konsultationstjinster relaterad
till datorsidkerhet; konsulttjénster avseende datormaskinvara; kvalitetskontroll av
datormjukvaror; kvalitetskontroll av datorsystem; modifiering av datorprogram; ridgivning
relaterad till anvéindning av datorprogram /mjukvaror; radgivning relaterad till utveckling av
datorsystem; rddgivningstjdnster relaterad till datormjukvaror; service av datormjukvaror;
teknisk support avseende datorer (datormjukvara); testning av datorer; tidsdelningstjénster
av datorer; uthyrning av datormjukvara/datorprogramvara; uthyrning av
datormaskinvara/kringutrustning till datorer; utveckling av applikationsldsningar for
datorprogram; utveckling av datorbaserade ndtverk; utveckling av datorsystem;
Overforingsmdjlighetsstudier relaterad till datorhardvara; Gverforingsmdilighetsstudier
relaterad till datorinformationssystermn; radgivning avseende datormjukvara;
datormjukvaruridgivning; konsultation inom omréadet datorsékerhet; design och utveckling
av datorhdrdvara och mjukvara; design och utveckling av datorhérdvara; design av
datorhardvara och mjukvara; utveckling av datorhirdvara och mjukvara; dterstillande av
datainformation; datakonvertering av datorprogram och data (ej fysisk konvertering); design
av hemsidor (dataprogrammering); forberedelser av datorprogram relaterad till
dataprocesser; konvertering av data; radgivning relaterad till utveckling av
databasinformationssystem; skapande av datorprogram for dataprocesser; utveckling av
datakoder; utveckling av datasprak, i klass 42,

Inviéndaren har som grund for invindningen anfort att innehavarens registrering ir
forvixlingsbar med den internationella registreringen designerande EU; SOFTSHIP, med
registreringsnummer 899766, registrerad for application programs for transport management,
1klass 9, arranging and conducting of seminars and training courses, i klass 41 samt
computer programming, especially programming of application programs for transport
management; care and installation of software; software consultancy; research in the field of
transport management, i klass 42.

Till stéd for sitt yrkande anfor inviindaren 1 huvudsak fo6ljande. De forsta sex bokstiverna i
mérkena SOFTSHORE och SOFTSHIP dr gemensamma. Mérkena har lika ménga stavelser
och #r néistan lika ldnga. Ddrmed uppvisar méirkena savél visuella som fonetiska likheter.
Aven konceptuellt foreligger en klar likhet. Suffixen —-SHORE respektive —SHIP har bidda en
uppenbar maritim koppling. Det fir férmodas att huvuddelen av den relevanta
omséttningskretsen kinner till och uppfattar betydelsen pé engelska av det gemensamma
elementet SOFT- och suffixen ~SHORE respektive —SHIP. Med beaktande av den bleknande
minnesbilden foreligger ddrmed en forhdjd risk for att mérkena riskerar att forvixlas. Med
hénsyn hértill foreligger en mycket hog grad av markeslikhet mellan de motstdende
mérkena. Innehavarens registrering omfattar olika datorrelaterade varor och tjdnster i klass 9,
38 och 42. Dessa varor 4r identiska och 1 det ndnmaste identiska med de datorrelaterade varor
och tjénster som invéndarens registrering omfattar i klasserna 9, 41 och 42. Dérmed kan
varu- och tjinsteslagsidentitet konstateras mellan de motstdende mérkena. Av produktregeln
foljer att det foreligger ett samspel mellan mérkenas likhet respektive likheten mellan de
varor eller tjanster som mérkena omfattar. Med hédnsyn till att det rdder sévil mirkeslikhet
som varu- och tjdnsteslagsidentitet &r de motstdende méirkena forvéxlingsbara
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Innehavaren har bestridit grunderna for invéindningen och anfor i huvudsak fljande. Det
finns en méngd ordkombinationer som bestdr av tva stavelser och #r bildade av ordet SOFT
och ett ord som inleds med bokstiverna SH. Férutom SOFTSHIP finns det dven andra
liknande ordkombinationer som har en maritim anknytning. Varken sammanséttningen eller
den maritima anknytningen kan dérfor anses unik. Det av inviindaren motanforda mérket har
dirfor inte en sddan unik préigel att detta kan anses forvéxlingsbart med innehavarens
registrering. Invindningen bor dérfor avslas,

SKAL

Av 14 § forsta stycket 8 punkten varumirkeslagen framgér att ett varumérke inte far
registreras om mérket dr forvéxlingsbart med ett varumérke som omfattas av en
internationell varumérkesregistrering som géller i Sverige och har en tidigare giltighetsdag.

Enligt huvudregeln 1 6 § forsta stycket varumérkeslagen ska kiannetecken anses
forviixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frigan om forvixlingsbarhet ska avgtras vid en helhetsbedémning dér alla omstindigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjéinster som mérkena avser. Avgorande blir, 1 de fall varuslagslikhet kan
konstateras, i vilken mén kédnnetecknen kan anses likna varandra, Beddmningen av denna
friga ska grundas pé det helhetsintryck mérkena formedlar och dé i forsta hand pa mirkenas
visuella och fonetiska likhet. Hansyn ska dven tas till huruvida ord och/eller figurer i de
aktuella mirkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmissigt innehall,
varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett samband
mellan varumérkena ska beaktas. Man har #ven att ta hinsyn till det faktum att konsumenten
ofta saknar en reell mojlighet att samtidigt jimfora tvd motstiende mérken, varfor det ocksd
maste beaktas att omséttningskretsens minnesbild av ett varumirke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.

Det ska dven fistas avseende vid graden av ursprunglig sérskiljningsférméaga hos de
respektive mérkena, varvid en storre grad av i sig sirskiljande egenskaper hos ett mirke ska
utgdra en faktor som Okar forvéixlingsrisken mellan mirkena, i det fall samma eller liknande
sérskiljande egenskaper &ven dterfinns hos det andra kdnnetecknet,

PRV gir foljande bedémning

Inledningsvis kan konstateras att de motstdende mérkena omfattar varor och tjénster av
samma och liknande slag, ndmligen olika datormjukvaror och datorhérdvaror samt dérmed
relaterade varor och tjanster. Ddrmed rader varu- och tjinsteslagslikhet mellan de
motstaende registreringarna.

Vad dérefter géller likheten mérkena emellan gér PRV filjande beddmning. Innehavarens
registrering bestar av lydelsen SOFTSHORE, medan det av invindaren motanforda mérket
bestar av lydelsen SOFTSHIP. SOFT, SHORE och SHIP ér de engelska orden for mjuk, kust
respektive skepp (Nationalencyklopedin, www.ne.se, dtkomst 2010-03-26). I forhéllande till
de i drendet aktuella varorna och tjdnsterna fir invindarens motanférda méirke SOFTSHIP
anses ha god sérskiljningsformdaga. Savil mérkeslydelsen SOFTSHIP som miérkeslydelsen
SOFTSHORE i#r tvastaviga och bestar av forledet SOFT- och ett efterled som inleds med
bokstéverna SH. Méarkena uppvisar ddrmed visuella och inte obetydliga fonetiska likheter.
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Dé efterleden -SHIP och -SHORE har en klar marin koppling ger sévil mirket SOFTSHIP
som mirket SOFTSHORE liknande associationer till hav och batliv. Med hdnsyn hirtill
uppvisar de motstende mérkena dven konceptuella likheter. Vid en helhetsheddémning, i
vilken dven ingér risken for att konsumenterna uppfattar ett kommersiellt samband, finner
PRV dirfor att de motstdende registreringarna ar forvixlingsbara.

Foljaktligen utgdr grunderna for invéindningen hinder for att 14ta registreringen besti,
Registreringen ska dérfor upphévas.

Beslutat den {0 /;%gégg 2010
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill Overklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvérsrétten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soéderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som 6verklagas och den éndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva manader frin
beslutets dag.




