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REDOGORELSE FOR SAKEN OCH FRAMSTALLDA YRKANDEN

Hide a Lite AB ansokte den 13 maj 2005 om registrering av varumérket
HIDE A LITE i visst utférande for bl.a. belysningsapparater 1 klass 11.
Market registrerades den 4 november samma ar. Annell Ljus och Form
AB (Annell) framstéllde darefter, den 30 november samma ar, invand-
ning mot registreringen och yrkade att den skulle upphévas. Sedan Hide
a Lite AB bestritt yrkandet om upphéavande avslog PRV genom det 6ver-
klagade beslutet, den 31 oktober 2007, invindningen.

Annell har vidhallit sin invandning och yrkat att registreringen av varu-
market HIDE A LITE 1 visst utférande skall upphévas.

Symeco Aktiebolag (Symeco) — som enligt vad som framkommit 1 malet
har 6vertagit Hide a Lite AB:s réatt till varumérket HIDE A LITE 1 visst

utférande — har bestritt 4ndring.
Grunder

Annell har till grund for sin talan aberopat att Symecos varumérke
HIDE A LITE 1 visst utférande ar forvaxlingsbart med Annells
varumaéarke 1 form av bokstaven ”a” 1 visst utforande (a-varuméarket)
samt att Hide a Lite AB, fran vilket bolag Symeco hérleder sin ratt till
bolagets méarke, den 13 maj 2005 gav in en anstkan om registrering av
det 1 malet aktuella varumarket HIDE A LITE i visst utférande med

vetskap om att Annell da anvinde sitt marke.

Symeco har till grund for bestridandet anfért foljande omsténdigheter.
Symecos varumérke HIDE A LITE i visst utférande ar inte forvaxlings-
bart med Annells a-varumérke. Vidare anvéande inte Annell sitt varu-
méarke niar Hide a Lite AB ans6kte om registrering av bolagets varu-
marke HIDE A LITE 1 visst utférande. Om det visas att Annell vid denna
tidpunkt anvéinde sitt varumaérke bestrider Symeco att Hide a Lite AB

vid sin ansékan hade vetskap om denna anvindning.
Utveckling av talan

Parterna har till utveckling av sin talan anfért 1 huvudsak féljande.
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Annell

Annell har konsekvent anviant a-varumarket ensamt eller 1 kombination
med bendmningen annell och det har fungerat som en sammanhallande
grafisk signal som uttrycker att en produkt har med Annell att géra. Den
valkdnda annell-logotypen borjade anviandas redan 1980 och skyddades
genom varumarkesregistrering 1994 under registreringsnummer

256 232. a-varumarket skapades under oktober 2003 och togs 1 bruk den
1 december 2003 vilket framgar av en faktura avseende en bestallning av
barkassar, med fakturadatum den 28 november 2003. Barkassen borjade
distribueras den 1 december 2003 och har sedan dess anvants 1 oerhort
stor utstriackning. Annell har latit registrera a-varumarket, under regi-

streringsnummer 377 256, med registreringsdag den 9 december 2005.

Fran och med januari 2004 inférde Annell a-varumérket i sin marknads-
kommunikation, bl.a. 1 inbjudningar till seminarieserier, som skickades
ut 1 ca 7 000 exemplar, genom en produktkatalog samt 1 annonser. Kata-
logen borjade distribueras 1 februari 2004. Den hade forberetts 1 lang tid
dessforinnan. Under méssan Stockholm Furniture Fair den 4-8 februari
2004 hade Annell en monter med i6gonenfallande anvandning av a-varu-
market. a-varumérket har anvéants ensamt bl.a. pa sidan av Annells

pasar, 1 katalogen och 1 en notis 1 Annells nyhetsbrev.

a-varumarket — som skapades av professor HCE, en valkand grafisk
formgivare som haft manga prestigefulla uppdrag inom grafisk
formgivning i svenskt ndringsliv — har en tydlig koppling till Annells
tidigare annell-logotype. Mérket har en pataglig visuell pregnans och har
registrerats som varumérke i december 2005. Det ansags ha ursprunglig
sarskiljningsformaga nar det registrerades. Sarskiljningsforméagan har
starkts genom omfattande anvandning. Market ocksa fatt positivt mot-
tagande av omséattningskretsen och fatt genomslag genom sin eleganta
och avskalade stil, vilket &r HCE:s fortjanst.

Sedan mitten av 1990-talet har Symeco, genom de bolag fran vilka det
héarleder sin ratt och den gemensamma stallféretradaren BE anvint
market HIDE-A-LITE skrivet med versaler och dar bokstaven "A” i

mitten inte har nagon figurativ utformning.
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I april 2005 uppmarksammade Annell att ett av de nyssndmnda bolagen,
Elektro Elco AB, borjat anvanda sig av en ny utformning av sitt méarke
HIDE-A-LITE. Annell upptackte till sin férvaning att a-varumérket
inforlivats 1 Symecos méarke. Upptackten gjordes pa méassan Elfack 2005 1
Goteborg den 25-29 april 2005, dar Annell och Elektro Elco AB hade
montrar helt ndra varandra. Annells monter hade som ndmnts sedan
februari 2004 varit forsedd med stora tydliga a-varumérken. Under den
pagaende méssan, den 26 april 2005, tillskrev Annell Elektro Elco AB och
papekade att foretagens méarken kolliderade samt att a-varumaérket till-
horde Annell. Hide a Lite AB hade inte gett in nagon ansékan om regi-
strering vid denna tidpunkt. Forst tva veckor efter méassan och varnings-
brevet lamnade bolaget den 13 maj 2005 in en ansékan om registrering

av det nya varumérket som inférlivade Annells a-varumérke.

Hide a Lite AB var vl inforstatt med Annells anvindning av a-varu-
market. Symeco har inte ens férsokt vederlagga vad Annell anfért om
kédnnedomen om Annells dldre anvandning. Symeco kan inte med
trovardighet pasta att Hide a Lite AB inte kant till Annells anvidndning
av a-varumérket och annell-logotypen. Branschen fér belysningspro-
dukter av hogre kvalitet ar inte storre 1 Sverige 4n att samtliga seriésa
aktorer kanner till varandra. Annell ar ett mycket valkant foretag med
hogt anseende. Bolagets lansering av a-varuméarket pa pasar och reklam-
handlingar vid méssan 1 februari 2004 var en stor och pataglig framgang.
Det ar sannolikt att Elektro Elco AB faktiskt natts av Annells reklam,
bl.a. har foretaget sjalvt annonserat 1 samma facktidskrift "Ljuskultur"
som Annell, t.ex. 1 nummer 1/04, och har diarigenom sannolikt sett

Annells anvandning av a-varumérket och annell-logotypen.

Det foreligger en betydande forvaxlingsrisk mellan méarkena. Det ifraga-
satta markets registreringsskydd omfattar varuslagen "Elektriska lam-
por, belysningsapparater och - installationer samt belysningsarmaturer".
Annells anvandning och registreringsskydd omfattar just sddana varu-
slag. Det foreligger saledes en identisk likhet ifraga om varuslag. Annells
a-varumérke ingar identiskt och 1 sin helhet 1 Symecos méarke. Med hén-
syn dartill samt till att méarkena innehas av féretag som riktar sig till
samma omséattningskrets samt upptrader pa samma méssor och 1 samma

tidskrifter foreligger forvaxlingsrisk. Aven om Symecos mérke innehéller
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tillaggen "HIDE” och "LITE” 4r dessa bendmningar — som for belysnings-
armaturer har begrinsad sarskiljningsférmaga och ar niarapa beskrivan-
de for armaturer som skall gommas undan — inte tillrackliga for att
undanrdja forvaxlingsrisken. Symecos méarke har inget annat figurativt
moment 4n Annells a-varumérke. Vidare intar den figurativa delen en
dominant stéllning eftersom den &r placerad mitt 1 méarket. Av en annons
fran Symeco som ingetts 1 malet, framgéar att a-varumérket star ut 1
Symecos méarke och forefaller inte vara en integrerad del i detta, sdsom
fallet var tidigare med bendmningarna HIDE och LITE i versaler med
A:et 1 mitten. Istéllet syns néstan inget annat 4n Annells a-varumérke.
Symecos anvindning av sitt mirke anknyter till Annells siatt att anvénda
a-varumaérket och ger intryck av ett kommersiellt samband mellan fore-

tagen.

Symeco

I slutet av 2003 fick Ljungs 1 uppdrag av Elektro Elco AB att uppdatera
dess tidigare varumirke HIDE-A-LITE 1 versaler och med bindestreck
mellan orden. Ljungs presenterade 1 slutet 2003 eller eventuellt efter
arsskiftet 2004 resultatet och det nya méarket borjade anviandas under
2004. Varken Ljungs eller Elektro Elco AB eller Hide a Lite AB hade
kdnnedom om Annells nya varumérke nar HIDE A LITE i visst utférande
togs fram och bérjade anvéandas. Ljungs och HCE har oberoende av
varandra skapat méarkena. Symeco kan emellertid vitsorda att professor
HCE utformat a-varuméarket samt att denne hdmtat inspiration fran

annell-logotypen vid utarbetandet av a-varumarket.

For bade Ljungs och HCE var det nédvéandigt lyfta fram en viss bokstav 1
respektive méarke. Den mest framtradande bokstaven var 1 bada fallen
”a”. I market HIDE A LITE 1 visst utférande var det mer eller mindre
nodvandigt att lyfta fram denna bokstav. Ett séitt att lyfta fram en viss
del av ett mérke kan vara att ge den en sarskild farg. Ett annat satt ar
att ange en gemen bokstav som versal, som Annell har gjort med sin
begynnelsebokstav. Ett tredje satt ar att placera bokstaven i1 en enklare
geometrisk figur. Dessa val gjordes oberoende av varandra betraffande de
motstaende mirkena. Vidare ar typsnittet 1 a-varuméarket Century
Gothic. Detta typsnitt ar kint for att vara resurssparande eftersom det

kraver 30 procent mindre black 4n typsnittet Arial. Dessutom ar
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bokstaverna A och G de mest distinktiva bokstdverna i detta typsnitt. Av
dessa skal ar Century Gothic ett naturligt val om man framhéva
bokstaven ”a”. Darfor valde bade HCE och Ljungs att anvidnda Century

” 9

Gothic. Darigenom kommer bokstaven ”a” dven att likna en stiliserad
ljusdiod.

Ibruktagandet av a-varuméarket, som Annell hédnvisat till 1 bilagor, visar
inte pa anviandning av a-varumérket 1 sig, utan tillsammans med bendm-
ningen annell och dar de tillsammans bildar ett eget varumarke. a-varu-
méarket har darfor inte anvants nir registreringsansékan gavs in. I vart
fall har Hide a Lite AB inte haft vetskap om anvandningen vid den
kritiska tidpunkten eftersom bolaget inte sett a-varumérket i nagon
anvandning som bolaget uppfattat som varumérkesanvindning. Symeco
och Hide a Lite AB a ena sidan och Annell 4 den andra agerar dessutom
inom olika segment pa marknaden. Denna omsténdighet bidrar till att
den allmént hallna bevisning som aberopats av Annell inte ar tillracklig
att styrka att Hide a Lite AB vid sin anstkan kénde till invidndarens

varumarke.

Annell har ibland blandat ihop den dldre annell-logotypen och det nya a-
varumérket. Den dldre logotypen, som inte innehaller nagot figurativt
”a”, registrerades 1994. Varumarkesansékan for a-varumérket gavs in
forst 1 augusti 2005. Symeco kan inte vitsorda att a-varuméirket ensamt
for sig anvants innan tidpunkten da ansékan gavs in. Istéllet har a-varu-
market anvants 1 kombination med bendmningen annell och darigenom
bildat en enhet. For den som ser kinnetecknet vid en anviandning av
detta slag framstar det som uppenbart att det 4r méarkeselementet

“annell” som anger det kommersiella ursprunget.

Det vitsordas att a-varumérket fran augusti 2005 anvants for sig och det
vitsordas att a-varumaérket anvindes vid méassan 2005 tillsammans med

bendmningen annell.

Det vitsordas att Elektro Elco AB mottog Annells varningsbrev av den 26
april 2005. Elektro Elco AB kunde emellertid inte urskilja nagon separat
anvandning av a-varumaéarket utan urskiljde endast anvindningen till-
sammans med bendmningen annell, dar de bada forefoll bilda en enhet.

Elektro Elco AB ansag darfor inte att det férelag nagon forvaxlingsrisk
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och fortsatte sin anvindning av HIDE A LITE i visst utforande. For att
inte bli "pahoppad” pa nytt, begardes méarket registrerat den 13 maj 2005

varefter det registrerades 1 november 2005.

Forvaxlingsrisken skall bedomas mot bakgrund av helhetsintrycket av
respektive varumarke. Hela méarket skall 1laggas till grund fér bedém-
ningen. Patentbesvarsriatten har darfor att bedoma méarket HIDE A LITE
1 visst utforande som det registrerats, inte som det anvints 1 marknads-

foring.

Market HIDE A LITE 1 visst utférande &r inte forvaxlingsbart med a-
varumaéarket. Typsnittet ar inte sarpraglat utan valkant. Den gemen-
samma bokstaven ”a” i rod cirkel ger ingen sarskiljningsférmaga. Med
hénsyn till den enkla utformningen, en 16sryckt bokstav mot réd bak-
grund, har a-varumérket ingen séarskiljningsférmaga i sig. Detta ar
darfor fritt for var och en att anvianda. Sarskiljningsférmagan ar i vart
fall sa lag att det skall inverka pa bedomningen av forvaxlingsrisken.
PRV har beviljat a-varuméarket registrering en manad efter HIDE A LITE
1 visst utforande registrerats. PRV har darvid inte ansett varuméarkena

forvaxlingsbara.

Vid en visuell jamforelse skall markenas olika langd beaktas samt att a-
varumérket endast bestar av en bokstav medan méarket HIDE A LITE 1
visst utférande bestar av en hel mening. Dessutom &r bokstaven “a” 1
visst utférande placerad mitt 1 Symecos varumérke medan den utgor hela
Annells mérke. Det foreligger darvid en klar visuell skillnad. Aven fone-
tiskt skiljer sig markena at. Begreppsméssigt skiljer sig kédnnetecknen at
genom att "Hide a lite" 4r en mening som har en innebord pa amerikansk
engelska vilket 1 sin tur ger upphov till helt andra associationer an
Annells ensamma bokstav “a" som inte betyder nagot och inte ger nagra

assoclationer.
Annell

Det bestrids att Ljungs presenterat nagot resultat av sitt uppdrag for
Elektro Elco AB under slutet av 2003 eller borjan av 2004 samt dven att
Elektro Elco AB bérjade anvinda varumérket 1 sin nya utformning i

boérjan av 2004. Det Symeco anfort betraffande typsnittet Century Gothic
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kan inte heller vitsordas. Om anvandningen av ett groteskt typsnitt
skulle signalera resurssnalhet, dr detta inget som skiljer kdnnetecknen at
utan ar gemensamt for de bada méarkena. Dessutom gjordes Annells val
av typografl av bokstaven ”"a” redan pa 1990-talet och det nya a-varumér-
ket anknots till denna typografi. Symeco har vitsordat att det nya a-varu-

market knyter an till den gamla logotypen.
Bevisning

I malet har pa Annells begédran forhor 1 bevissyfte hallits med bolagets
stallféretradare TA.

DOMSKAL

Symecos varumérke HIDE A LITE 1 visst utférande ar registrerat for be-
lysningsapparater m.m. i klass 12. Annells a-varumérke avser — och har
enligt vad som framkommit 1 malet sedan det borjade anvindas avsett —
bl.a. apparater for belysning. De motstaende méarkena avser saledes 1
varumérkesrattslig mening varor av samma slag. Bada markena avser
diarmed ocksa varor som efterfragas inom samma omséattningskrets, lat

vara att denna krets bestar av foretradare for olika marknadssegment.

Annells a-varumarke bestar av bokstaven a, 1 visst utféorande och ater-
given 1 vit farg, utférd mot en cirkelformad klarrod bakgrund. Méarkets
formelement ar enkla men tydliga och anordnade sa att de bildar en
16gonenfallande komposition. Till detta kommer att bakgrundens réda
farg ger méarket en signalkaraktir som ytterligare forstarker dess preg-
nans. Vid dessa forhallanden far mérket 1 sig anses besitta en inte obe-

tydlig kédnneteckenskraft for de varor det avser.

Symecos varumirke HIDE A LITE 1 visst uférande bestar, som PRV kon-
staterat, av tre markeselement déar bokstaven A utformats pa visst satt
mot en cirkelformad bakgrund. Market ar registrerat 1 svartvitt till f6ljd
varav den ensamritt som registreringen ger dven omfattar utféranden 1
andra farger. Med hinsyn till att ordet LITE 1 market ar 4gnat att upp-
fattas som en s.k. misspelling av ordet light, kan méarket, som verket

ocksa anfort, sdgas bilda en betydelsebarande mening. Méirkets mening
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kan darmed ocksa ge upphov till olika associationer med avseende pa
sadana belysningsapparater som méarket avser.

Vid en jamforelse mellan Symecos varumérke och Annells varumérke
finns, som PRV anfért, saval visuella som fonetiska skillnader. Symecos
marke kan ocksa ge upphov till olika associationer, vilket det inte gjorts
gillande att Annells mérke gor. Det finns emellertid, som PRV ocksa an-
fort, en 6verensstammelse mellan de motstdende méarkena, genom ut-
formningen av markeselementet A 1 visst utférande mot en cirkelformad

bakgrund 1 Symecos méarke och Annells a-varumérke.

Av utredningen framgar att Symecos varumérke i marknadsforing
anviants med méarkeselementet A 1 visst utférande 1 vitt mot en roéd cirkel-
formad bakgrund och med 6vriga méarkeselement 1 blatt. Vid bl.a. en
sadan anvandning av bolagets varumérke ar mirkeselementet A dgnat
att uppfattas som identiskt med Annells a-varumérke. Vid bl.a en an-
vandning av detta slag dr detta markeselement sa framtriadande att det
far en 1 varumarkesrattslig mening sjalvstiandig kinnetecknande stall-
ning, jfr EU-domstolens dom 1 mal C-120/04 (Medion) punkt 30 och 37
samt Richard Wessman, Varumérkeskonflikter, 2002 s. 198 f sarskilt s.
211 f1.

Vid dessa forhallanden dr Symecos varuméirke HIDE A LITE i visst ut-
forande vid en helhetsbedéomning att anse som forvéaxlingsbart med

Annells a-varumarke.

Det ar ostridigt mellan parterna att Annell vid méssan Elfack 2005 1
Goteborg den 25-29 april 2005 anvinde sitt a-varumérke tillsammans
med sitt kdnnetecken “annell”. Aven nir varumérket anviands pa detta
satt framtrader market som ett sjalvstandigt kAnnetecken. Annell far
ddrmed, 1 varumarkesréattslig mening, anses ha pabdérjat sin anvidndning
av a-varumérket 1 vart fall den 25 april 2005. Av det anférda foljer att
Annell anvande sitt a-varumérke nar Hide a Lite AB den 13 maj samma
ar gav in sin ansékan om registrering av varuméarket HIDE A LITE i

visst utforande.

Mellan parterna ar ocksa ostridigt att Elektro Elco AB den 26 april fick
del av det s.k. varningsbrev som pa Annells uppdrag tillstalldes bolaget,
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som enligt uppgifterna i brevet representerade Hide a Lite AB vid den
ovanndmnda Elfackméssan. I varningsbrevet anférde Annell att bolaget
vande sig mot anviandningen pa Elfackméssan av en skylt dar bokstaven
”a” var utformad "pa néstan identiskt satt” som bolagets "a” 1 dess kidnne-
tecken "annell”. Med hansyn till vad som framkommit om den néra kopp-
lingen mellan Elektro Elco AB och Hide a Lite AB — som vid den aktuella
tiden bl.a. hade samma stéllféretradare i form av BE — kan det hallas for

visst att Hide a Lite AB fick del av brevets innehall.

Genom varningsbrevet maste maste Hide a Lite AB ha forstatt att Annell
anvinde sitt a-varumérke. Hide a Lite AB maste maste ocksa ha haft
klart for sig att denna anviandning fortgick nir bolaget den 13 maj 2005
gav in sin ansbkan om registrering av varuméarket HIDE A LITE i visst
utférande. Att Hide a Lite AB vid sin ans6kan om varumérkesregistre-
ring ma ha haft en annan uppfattning om huruvida Annell i varumérkes-
rattslig mening kunde anses anvéanda sitt a-varumérke, foranleder inte

nagon annan bedéomning.

Pa grund av det anforda skall registreringen av Symecos varumérke
HIDE A LITE i visst utférande upphévas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formular B)

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Per Carlson, ordférande,
tillika referent, f. patentrittsradet Ulf Hallin och adjungerade ledamoten
Charlotte Dahl. Enhélligt.



