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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar ansékan om registrering av varumérke med
ovanstaende nummer med stod av 2 kap. 18 § varumirkeslagen (2010:1877).

ARENDET
Arendet avser ansokan om registrering av foljande varumérke:

Yh

Mirket utférs med svarta bokstéver pa gul bakgrund.

Klass 16: Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); trycksaker.

Klass 41: Analys av utbildningsrelaterade testresultat och data for andra; analystjéinster
avseende utbildning i samband med studerandets effekter pa arbetsmarknaden; utformning
av utbildningskurser, -examinationer och -kvalifikationer, samt validering av utbildningar
och yrkeskompetens; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning;
utveckling av utbildningsmaterial; yrkesvigledningstjénster (rddgivning avseende
undervisning/utbildning och instruktion/handledning); utbildningstjénster avseende
yrkesutbildning, samt tillsyn 6ver utbildningar; publicering av utbildningsmaterial;
informationstjénster relaterade till utbildning.

PRV har som hinder for registrering anfort att det sékta mérket saknar erforderlig
sarskiljningsférméga for samtliga sokta varor och tjdnster.

Sokanden har i svaromal bestridit att mérket saknar sirskiljningsformaga och gor gillande
att det 1 vart fall genom anvindning fSrvérvat sdrskiljningsformaga. Sokanden har framhallit
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att mérket YH 1 det sirpréglade utférandet med en stark gul signalfirg uppfattas som en
symbol och kénnetecken for de tjanster som ansdkan omfattar. Mérket #r ett figurmérke som
kan registreras med en disclaimer for beteckningen YH. Sokanden, Myndigheten for
Yrkeshogskolan, inrdttades 2009 och ansvarar for frdgor som rér yrkeshogskolan i Sverige
vilket bland annat innebdr att en utbildning inte fir ingd inom ramen for yrkeshogskola utan
att myndigheten fattat beslut harom. Myndighetens verksamhet regleras bland annat av lagen
(2008:129) om yrkeshogskola och sorterar under Utbildningsdepartementet. P4 samma sétt
som exempelvis Patent- och registreringsverket erhéllit skydd for PATENTVERKET,
Bolagsverket for BOLAGSVERKET och Lunds Universitet for LUNDS TEKNISKA
HOGSKOLA méste mérket YH kunna forbehallas Myndigheten for Yrkeshogskolan.
Patentbesvirsritten konstaterade i mal 10-304 och 10-305 avseende
PENSIONSMYNDIGHETEN att prévningen av frigan om sérskiljningsfsrméga borde
goras 1 beaktande av den sirskilda stillning som Pensionsmyndigheten har i sin egenskap
av statlig myndighet”. Ordsammanséttningen YH besitter vidare en stark
sarskiljningsférmaga tack vare en intensiv anvindning. Ar 210 var 43 000 studenter
registrerade vid 1136 olika utbildningar inom ramen for yrkeshégskolan. Det finns vidare
236 utbildningssamordnare som anordnar yrkeshégskoleutbildningar p4 olika platser i
Sverige. Genom denna anvéindning har mérket blivit ett ként och inarbetat kiinnetecken i en
sadan omfattning att det i forsta hand &r #ignat att i omséttningskretsen uppfattas som ett
kénnetecken for sokta tjanster. En sokning pa sskmotorn Google genererar 146 000 000
tréffar. En 6vervildigande majoritet av dessa triffar 4r direkt hinforliga till s6kandens
mirke, vilket indikerar att allménheten primért uppfattar YH som ett kiinnetecken for
tjdnsterna. Som ytterligare bevis pé att mérket forvéirvat sirskiljningsformaga har f5ljande
dokumentation ingetts: utdrag fran sékandens hemsida inkluderande arsrapport, mésskit till
regionala nitverk/anordnare, information om konferensen Yh-dagen samt visst
marknadsforingsmaterial.

SKAL
Enligt 2 kap 5 § varumirkeslagen méste ett varumérke ha sérskiljningsférméga for de varor
och tjénster som det avser.

Av 1 kap 5 § forsta stycket varumérkeslagen framgar att ett varukinnetecken ska anses ha
sdrskiljningsférméga om det kan skilja varor eller tjinster som tillhandahalls i en
néringsverksamhet frin dem som tillhandahalls i en annan.

Bristande sarskiljningsformaga kan bero pa att ett varukinnetecken endast bestar av tecken
eller bendmningar som i handeln visar varans eller tjénstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anvéndning, virde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten for nr
varan eller tjdnsten dr framstilld.

Enligt 1 kap 5 § tredje stycket varumirkeslagen ska, vid bedémningen av om ett
varukénnetecken har sarskiljningsférmaga, hénsyn tas till att det kan forvirva formagan
genom anvindning.
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PRV gor foljande bedomning

Bestimmelseni 1 kap 5 § och 2 kap 5 § varumérkeslagen motsvarar artikel 3.1 a-d i
varumdérkesdirektivet (2008/95/EG) och forutsitter en direktivenlig tillampning. I direktivet
gors en uppdelning mellan varumirken som saknar sérskiljningsférmaga respektive sddana
mérken som &r beskrivande, det vill séiga varumérken som endast bestar av tecken eller
upplysningar som kan anvéndas for att beskriva vissa egenskaper hos varorna eller
tjénsterna.

Betriffande tillimpningen av artikel 3.1 b-c i direktivet har EU-domstolen uttryckt att &ven
om registreringshindren avseende bristande sarskiljningsforméaga och beskrivande
varumérken delvis dr dverlappande, sa dr hindren oberoende av varandra och ska prévas
separat. Det allménintresse som ska beaktas vid provningen av vart och ett av dessa
registreringshinder ska ndmligen aterspegla olika hinsynstaganden beroende pa vilket
registreringshinder det 4r frdga om (se bl.a. de forenade méalen C- 456/01 P och C- 457/01

P, "Henkel”, punkterna 45-46, samt mal C- 329/02 P, ”"SAT.1”, punkt 25).

Det allménintresse som ligger bakom kravet pa sérskiljningsforméaga sammanfaller med
varumérkets grundldggande funktion att garantera konsumenten eller slutanvindaren varans
eller tjdnstens ursprung, sa att det dr mojligt att utan risk for forvixling séirskilja denna vara
eller tjinst fran andra med ett annat ursprung (se domen i det ovanndmnda malet "SAT.1”,
punkterna 23 och 27). Att varumérken som #r beskrivande inte far registreras motiveras av
intresset att halla sddana ord och uttryck fria att anvéindas for envar. Det senare
registreringshindret utgor séledes hinder mot att beskrivande ord och uttryck forbehalls ett
enda foretag (se bl.a. de forenade malen C-108/97 och C-109/97, ”Chiemsee”, punkt 25).

Nir det giller att bedoma varumérkets beskrivande karaktér ska det faststdllas om det ur
malgruppens synpunkt finns ett tillréickligt direkt och konkret samband mellan uttrycket och
de varor eller tjdnster som anstkan avser (jfr Forstainstansriittens dom i mél T-311/02,
“"LIMO?”, punkt 30).

Det sokta mérkets lydelse bestar av forkortningen YH. YH &r en vedertagen forkortning f6r
yrkeshogskola (www.wordfinderonline.se, dtkomst 2013-10-29) som &r en utbildningsform
som innefattar all eftergymnasial yrkesutbildning utanfér hégskolor och universitet
(www.ne.se, atkomst 2013-10-29).

Forkortningen YH anger séledes vilken form av utbildning som tillhandahalls. I férhallande
till sékta tjdnster relaterade till utbildning och varor som anvénds i relation till utbildningar
anger mérket dessas art, anviandningsomrade, inriktning och innehall och saknar ddrmed
ursprunglig sérskiljningsférmaga. Betridffande mérkets utformning bestar det av en gul
fyrhorning innehéllande forkortningen YH. PRV beddmer att det figurativa inslaget inte &r
tillrackligt sérpréglat for att kunna registreras som ett figurmérke. Det s6kanden har anfort
(samt det material som ingivits) kan inte heller anses visa att mérket forvérvat
sarskiljningsforméga genom anvéndning.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska ansokan avslés i sin helhet.
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Beslutat den 1 3 NOV 2013
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Hans Nordlund
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Eva Zamel

HUR BESLUTET OVERKILAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stalld till
Patentbesvirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530

826 27 Séderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som éverklagas och den #ndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) manader fran
beslutsdagen.




