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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphiver varuméirkesregistreringen nr 505845 med
stod av 2 kap. 28 § varumérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéindningen avser varumirket DU KAN! med registreringsnummer 505845, registrerat for
foljande varor:

Klass 41: Instruktion avseende fysisk form f6r vuxna och barn; évervakning av fysisk
tréning; instruktion vid fysisk traning; fysisk tréning; undervisning/utbildning avseende
fysisk trianing; handledning i fysisk trining; idrotts- och gymnastiktjinster; instruktion,
ledning och handledning i sport; instruktion i sport; instruktionstjénster relaterade till sport;
information avseende idrottsutbildning; handledning och instruktion, nimligen
idrottscoaching; handledning/instruktion av idrottsspelare; gymnastik (med lek och idrott);
undervisning 1 sport; undervisning/utbildning i sport; sport- och idrottsaktiviteter; trining av
idrottsledare; upplatande av information relaterad till personligheter inom sport;
undervisning i form av idrottskurser.

Invéndaren har som grund for invéndningen anfort att innehavarens mérke ar forvéixlingsbart
med invindarens gemenskapsvarumirke DUKAN med registreringsnummer 9400623
registrerat for varor i klasserna 9 och 16, for tjinster i klasserna 35 och 38, samt f6r fljande
tjdnster 1 klass 41. For fullstiandig varuforteckning, se bifogad bilaga.

Klass 41: Underhallning, handledning/instruktion, undervisning/utbildning; elektronisk
publicering av direktanslutna bécker och tidskrifter; anordnande av tdvlingar inom

Box 530, 826 27 Stderhamn (Besdkare: Kungsgatan 8)
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, Bankgiro: 5052 - 6797
WWW.prv.se



PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

utbildnings- eller underhéllningsomradet; anordnande och hallande av kollokvier,
konferenser, kongresser, seminarier, anordnande av utstéllningar fér kultur- eller
utbildningsidndamal; videofilmning; filmproduktion, produktion av filmer pa videoband,
redigering av videoband; drift av elektroniska direktanslutna publikationer, €j
nedladdningsbara; fotografiska tjdnster, nyhetsreportertjénster, fotoreportage; digital
bildframstéllning; information avseende underhallning och utbildning; fritidsverksamhet;
undervisning; kulturverksamhet och sport- och idrottsaktiviteter; radio- och
televisionsunderhallning; artistformedlingar; tjénster frdn underhallare; produktion av
shower; anordnande av shower (impressariotjdnster); platsbokning f6r shower; utgivning och
publicering av texter (ej reklamtexter), illustrationer, bécker, tidskrifter, periodiska
publikationer, veckotidningar, ljud- och videokassetter, cd-skivor (ljud och video), cd-i-
skivor, cd-romskivor, dvd-romskivor och publikationer av alla slag och i alla former (ej for
reklaméndamal), inkluderande elektroniska och digitala publikationer (ej for
reklaméndamal), ljud- och/eller bildmedier, multimedier, (interaktiva skivor,
audionumeriska cd-romskivor), multimedieprogram (datorbearbetning av text och/eller
stillbilder och rorliga bilder), spel och speciellt tv-spel, audiovisuella spel, spel pa cd-skivor
och audionumeriska cd-skivor; redigering av radio- och televisionsprogram, audiovisuella
och multimediala program (datorbearbetning av text och/eller stillbilder och rérliga bilder,
och/eller ljud (musikaliska eller ej), for interaktiva dndamal eller €j); anordnande av spel
(underhéllning); produktion av radio- och tv-program for information och underhallning,
audiovisuella och multimediala program (datorbearbetning av text och/eller stillbilder och
rorliga bilder, och/eller ljud, musikaliska eller ej), for interaktiva &ndamal eller ej; uthyrning
av filmer och kassetter inkluderande videokassetter, och mer allmént av alla ljud- och/eller
bildmedier samt av multimedier (interaktiva skivor, cd-romskivor); lekotektjanster, nimligen
tjdnster for lektillstallningar (underhallning); scenredaktion; ljudinspelningstj4nster
(inspelningsstudior) och tjénster fér upptagning av bilder (filmning);uthyrning av
ljudapparater och belysningsapparater for teateruppsittningar eller tv-studior; uthyrning av
scendekorationer; speltjénster via direktanslutning fran ett dataniit.

Till stéd f6r sin invandning anfor invindaren i huvudsak féljande. Inviindarens mirke
innehaller samma bokstéver som innehavarens mérke. Bokstéverna #r placerade i samma
ordningsfoljd. Mérkena dr fonetiskt identiska. Det foreligger dven tjénsteslagslikhet.
Familjenamnet DUKAN dr i princip oként i Sverige. Det finns ingen innehavare av
familjenamnet i Sverige. Svenska konsumenter kommer att uppfatta lydelsen DUKAN som
en sammanskrivning av orden du kan, vilket innebér att konsumenterna kan komma att
uppfatta meningsinnehéllet av respektive mérke identiskt.

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna fér invéindningen och anfér 1 huvudsak
foljande. Innehavarens mérke avser det svenska uttrycket for att inge sjélvfortroende.
DUKAN i invéndarens mérke uppfattas som ett egennamn, sdsom i formen Dukandieten.
Upphovsmannen dr Pierre Dukan. Invindaren anvéinder DUKAN oberoende av sprak.
Innehavarens miérke innehéller mellanslag och utropstecken som inte férekommer i
invindarens méirke. Mirkena avser vitt skilda verksamheter. DUKAN handlar om
bantningsdiet, medan DU KAN! avser personlig traning och fysisk aktivitet for friska och
skadade personer. Risk for att forlora kunder eller anseende foreligger inte.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen far ett varumirke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor eller tjdnster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk {6r férvixling, inbegripet risken for att anvindningen av
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varumdérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder
varumérket och innehavaren av varukénnetecknet.

Med ett varukdnnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumirkeslagen, ett
gemenskapsvarumérke.

Fragan om f6rvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning dér samtliga
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framf6r allt mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjédnster som mérkena avser. Om varu- eller tjinsteslagslikhet dr
for handen ska en bedémning av mérkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga/konceptuella likheter géras med utgangspunkt i det helhetsintryck som
varumérkena formedlar med hénsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mal C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hinsyn ska #ven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sillan har méjlighet att géra en direkt
jdmforelse mellan varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mérkenas
utféranden. (EU-domstolens dom i mal C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Utgangspunkten vid beddmningen &r att den berérda produktkategorins
genomsnittskonsument dr normalt informerad samt skéligen uppmirksam och upplyst. Det
ska dock @ven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmérksamhetsgrad kan variera
beroende pa den aktuella varu- eller tjinstekategorin (se EU-domstolens dom i mal C-342/97
(Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Vid beddmningen av om varu- eller tjénsteslagslikhet foreligger ska samtliga relevanta
faktorer som dr kdnnetecknande for forhallandet mellan varorna eller tjéinsterna beaktas,
bland annat deras art, de tilltinkta kdparna, anviindningsomradet samt huruvida de
konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mal C-39/97 (Canon),
punkt 23).

PRV gor foljande bedomning

De handlednings-, instruktions- och idrottstjanster som innehavarens mérke avser i klass 41
faller inom den bredare kategorin av tjdnster som invdndarens méarke avser i samma klass.
De motstdende mérkena avser ddrmed identiska varor/tjénster.

Innehavarens mérke avser vidare information avseende idrottsutbildning i klass 41.
Invéndarens mérke avser bland annat information avseende utbildning i samma klass. Da
invéndarens tjdnst innefattar innehavarens tjinst foreligger identitet tjinsteslagen emellan.

Innehavarens mérke avser vidare upplatande av information relaterad till personligheter
inom sport i klass 41. Invindarens mérke avser bland annat undervisning/utbildning i samma
klass. Det far anses naturligt att inom ramen f6r undervisnings- och utbildningstjénster
uppléta information till omséttningskretsen avseende sadant som dr av relevans for
undervisningen och utbildningen. De motstdende tjdnsterna ar ddrmed delvis av samma art
och har delvis samma syfte. Tjénsterna kompletterar varandra och kan dven konkurrera med
varandra. Omsittningskretsen &r densamma och tjdnsterna kan ofta ha samma kommersiella
ursprung. Vid en sammantagen bedomning foreligger likhet mellan tjénsterna.
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De kéinnetecken som ska jamféras dr foljande:

Invédndarens mirke: Innehavarens mirke:

DUKAN DU KAN!

Beddmningen av mérkenas forvixlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmissiga likheter, ska ske med utgangspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjinster som avses. I forevarande fall
riktar sig de tjdnster dér identitet har konstaterats till konsumenter i allménhet, men #ven till
professionella aktérer sdsom grossister, niringsidkare och foretagskunder.

I visuellt hdnseende foreligger en hog grad av likhet da mirkesorden endast skiljer sig till
stavningen genom mellanslaget och utropstecknet i innehavarens miirke. Invéindarens miirke
kan komma att uttalas pa samma sétt som innehavarens mirke. Saledes féreligger dven en
hég grad av fonetiskt likhet mellan mérkena.

Omsittningskretsen kan komma att uppfatta invindarens mérke som en sammanskrivning av
orden DU KAN. Detta sérskilt med beaktande av vilka tjénster invindarens mirke avser.
Séledes foreligger en hog grad av begreppsmissig likhet mellan mérkena.

Sammanfattningsvis foreligger en hog grad av visuell, fonetisk och begreppsmissig likhet
mellan mérkena.

Invdndarens mérke bestdr av ordet DUKAN, vilket i sig inte har nidgon spréklig innebérd
som kan séttas i samband med de varor och tjénster det avser. Som ndmnts kan mérket
uppfattas som en sammanskrivning av orden DU KAN, vilket ér ett uppmuntrande budskap
om att ndgon klarar av nagot. Vid en sammantagen bedémning finner dock PRV att
invindarens mérke DUKAN, i detta utférande, har en normal grad av ursprunglig
sdrskiljningsforméaga for de varor for vilka det &r registrerat.

Vid en helhetsbedomning av samtliga ovan nimnda omsténdigheter finner PRV att
innehavarens mérke &r forvixlingsbart med invéndarens mérke i forhallande till samtliga
varor for vilka innehavarens mérke #r registrerat.

Foljaktligen utgor grunderna for invéandningen hinder for att lata registreringen besta.
Registreringen ska dérftr upphévas.
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Beslutat den 13 DEC 2ﬂ12

N JH\(\/\,\#

Nina Isaksson

%/7//'

Q{ﬁztsfofer Lmqul

. [] A oYL Mertin Berger
HUR BESLUTET OVERKLAGAS .

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den &ndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) ménader fran
beslutets dag.
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BILAGA

Registreringsnummer: 009400623 Registreringsdatum: 2011-03-06

Ansékningsnummer: 009400623 Ingivningsdatum: 2010-09-24

DUKAN

Klassificering

9: Apparater och instrument fér inspelning, upptagning, sandning eller 5tergivning av ljud och bilder; medier fér
overforing, dtergivning och kopiering av ljud och/eller bilder; videokassetter; disketter; digitala cd-skivor; cd-skivor
(audio-video); optiska cd-skivor, cd-romskivor; grammofonskivor; magnetskivor; databehandlingsutrustning;
videobandspelare, kassettbandspelare, cd-spelare, optiska spelare, videospelare; minnes- eller
mikroprocessorkort;tryckta kretsar, integrerade kretslopp, chips (integrerade kretslopp); programvara (registrerade
program), inklusive programvara for dataspel;spel lagrade pa digitala optiska skivor;cd-skivor innehallande
datorspel;elektroniska och automatiska spel for anvdndning enbart med en tv-apparat och/eller en datorskdarm;
nojesapparater for anvandning enbart tillsammans med tv-mottagare; videospelkassetter;
videoskarmar;videokameror, ldsare (databehandlingsutrustning), datorminnen, modem, monitorer (datorprogram);
datorer;skrivare; lagrade datorprogram;processorer (central huvudbehandlingsenhet), kringutrusning for datorer,
datorskannrar, telefoner, mobiltelefoner; telefonkort; optiska apparater och instrument; optiska artiklar;kontaktlinser,
glaségon (optiska), solglaségon, sportglasdgon; glastgonfodral, kontaktlinsbehdllare; glaségonbagar;
televisionsapparater; personliga stereoapparater; elektroniska dagbdcker; hogtalare; elektriska batterier; horlurar;
ljudalarm; stéldlarm; fotografiska apparater; walkie-talkier; projektorer och projektionsskérmar; elektroniska
publikationer (nedladdningsbara); band for ljudregistrering och/eller bildupptagning; ljudupptagningsbarare;
telepromptrar; optiska, magnetiska och audiovisuella databadrare; videoband; diapositiv; forstérkare; magnetband;
radioapparater; inspelade eller tomma videoskivor, inspelade eller tomma laserskivor; bandkassetter; ljudinspelningar
och audiovisuella inspelningar; elektroniska kort; tv-program i form av videokassetter; interaktiva tv- och/eller
audiovisionsspel; digitala medier for sammanstallning och formgivning av data, digitalisering av text och/eller
stillbilder och rorliga bilder, och/eller ljud (musikaliska eller ej), for interaktiva dndamal eller ej; databaser och speciellt
rostdatabaser, data-, text- och ljudbanker, bildbanker.

16: Papper; papp; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; klichéer; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial);klister
for pappersvaror (bindemedel) eller hushall, konstnérsmaterial, méalarpenslar, skrivmaskiner (elektriska eller ej
elektriska); kontorsférnédenheter (ej mébler); brevkorgar; undervisnings- och instruktionsmaterial (ej apparater);
dokumentmappar (kontorsmaterial); pappersark (kontorsartiklar); apparater for montering av fotografier; aktkappor;
Skrivmateriel; geografiska kartor; affischer; kulspets- och blackpennor; pennfodral fér kulspets- och bléackpennor;
pennstall; typer (siffror och bokstéver); skolmaterial; haftklammrar for kontorséndamal; elektriska eller ickeelektriska
pennvdssare;pappersknivar (kontorsartiklar), blyertspennor, blyertsstiftsh?jllare, radergummin, kuvert (pappersvaror
(skriv- och kontorsmaterial)), parmar (kontorsartiklar), urklippsbécker, bocker, manualer (handbocker), almanackor,
broschyrer, skriv- och ritbdcker, kataloger, kalendrar, nyhetstidningar, veckotidningar, tidskrifter (periodiska),
publikationer; pappersremsor och -kort for upptagning av dataprogram; grafiska framstéllningar; éverforingsbilder;
skyltar av papper eller kartong; vykort; atlaser; Trycksaker; undervisningsmaterial i form av spel (bdcker).

Reklam, direktansluten reklam i ett datornat; reklamutskick; publicering av reklamtexter; presstjanster; spridning av
reklamannonser (haften, prospekt, trycksaker, varuprover); spridning av annons- och reklammateriel; uppdatering av
reklammaterial; postreklam; anordnande av prenumerationer pa tidningar fér andras rékning; foretagsledning;
féretagsadministration; assistans vid foretagsledning;affdarsexpertis, affdrsinformation; import-exportagenturer;byr%er
for kommersiell information; ekonomiska prognoser; framtagning av kostnads- och prisanalyser; marknadsstudier;
marknadsundersékningstjanster; upprattande och hantering av dataregister; tillhandahallande av statistisk
kommersiell information; arrangerande av skyltfénster; modellverksamhet vid annonsering och marknadsforing;
varudemonstration; anordnande av utstillningar for kommersiella eller reklamandamal; auktioner; datoriserad
registerhantering; public relations; reproduktion av dokument; insamling av data i ett centralt
register;reklamverksamhet;gruppering for andras rédkning av tjénster for ljud- och bildproduktioner som gér det
majligt for kunder att se och valja mellan dessa leverantérer;tjanster fér sammanférning av produkter fér tredje part
(ej transport), namligen kiader, kosmetika, vardpreparat, hygien och skdnhetspreparat, livsmedelsprodukter, drycker,
dietprodukter, vaskor, reseeffekter, bordserviser (ej av ddelmetall), hushéllslinne, sanglinne, videoprogram i form av
akustiska skivor, CD-skivor (audio, video), digitala skivor (audio, video), digitala cd-skivor (audio och video), cd-
romskivor, smycken, bijouterier, ur som gor det mojligt for kunder att se och képa dessa produkter via samtliga
kanaler.

Radiokommunikation; radio- och televisionssandning; radio- och televisionssdndning; elektronisk post; séandning av
meddelanden; datorstédd 6verforing av meddelanden och bilder; kommunikation via datorterminaler; kabel-
tv;sandning av audiovisuella program via radiov8gor, kabel, satellit, datorterminaler eller globala datornét;
telekommunikation; information avseende telekommunikationer; nyhetsbyrder; nyhetsbyraer; elektronisk

35

38:
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41

utomhusreklam (telekommunikation); kommunikation via telegrafi och telefoni; kommunikation, éverforing av
information lagrad i databaser eller p& en IT-server;dverforing av information och data, direktansluten eller med
fordrojningstid, frédn databearbetningssystem, datornét inklusive det globala telekommunikationsnitet som kallas
Internet och det globala natet som kallas "webben"; utférande av telefontjanster; mobiltelefoni; uthyrning av
anordningar och apparater for telekommunikation; telekonferenstjanster; éverforing av telefax och telegram; sdandning
av telegram; leasing av dtkomsttid till databaser.

Underh3lining, handledning/instruktion, undervisning/utbildning; elektronisk publicering av direktanslutna bdcker och
tidskrifter; anordnande av tavlingar inom utbildnings- eller underhaliningsomradet; anordnande och hallande av
kollokvier, konferenser, kongresser, seminarier, anordnande av utstéliningar for kultur- eller utbildningsdndamal;
videofilmning; filmproduktion, produktion av filmer p§ videoband, redigering av videoband; drift av elektroniska
direktanslutna publikationer, ej nedladdningsbara; fotografiska tjanster, nyhetsreportertjanster, fotoreportage; digital
bildframstélining; information avseende underhallning och utbildning; fritidsverksamhet; undervisning;
kulturverksamhet och sport- och idrottsaktiviteter; radio- och televisionsunderhalining; artistformedlingar; tjanster
frén underhallare; produktion av shower; anordnande av shower (impressariotjinster); platsbokning fér shower;
utgivning och publicering av texter (ej reklamtexter), illustrationer, bécker, tidskrifter, periodiska publikationer,
veckotidningar, ljud- och videokassetter, cd-skivor (ljud och video), cd-i-skivor, cd-romskivor, dvd-romskivor och
publikationer av alla slag och i alla former (ej for reklamandamé’ll), inkluderande elektroniska och digitala publikationer
(ej for reklamandamal), ljud- och/eller bildmedier, multimedier, (interaktiva skivor, audionumeriska cd-romskivor),
multimedieprogram (datorbearbetning av text och/eller stillbilder och rérliga bilder), spel och speciellt tv-spel,
audiovisuella spel, spel pa cd-skivor och audionumeriska cd-skivor; redigering av radio- och televisionsprogram,
audiovisuella och multimediala program (datorbearbetning av text och/eller stillbilder och rérliga bilder, och/eller ljud
(musikaliska eller ej), for interaktiva andamal eller ej); anordnande av spel (underhallning); produktion av radio- och
tv-program fér information och underh%llning, audiovisuella och multimediala program (datorbearbetning av text
och/eller stillbilder och rérliga bilder, och/eller ljud, musikaliska eller ej), for interaktiva &ndamal eller ej; uthyrning av
filmer och kassetter inkluderande videokassetter, och mer allmént av alla ljud- och/eller bildmedier samt av
multimedier (interaktiva skivor, cd-romskivor); lekotektjanster, namligen tjanster for lektillstaliningar (underhsllning);
scenredaktion; ljudinspelningstjdnster (inspelningsstudior) och tjanster for upptagning av bilder (filmning);uthyrning
av ljudapparater och belysningsapparater for teateruppsattningar eller tv-studior; uthyrning av scendekorationer;
speltjanster via direktanslutning fran ett datanét.



