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YRKANDEN M.M.

Hufvudstaden AB har 1 Patentbesvarsratten vidhallit sitt yrkande att
registreringen av varumérket Golfhuvudstaden ska upphévas.

Halmstads kommun har bestritt &ndring.

Hufvudstaden har till grund for sin talan hallit fast vid att méarket
Golfhuvudstaden ar forvaxlingsbart med bolagets registrerade varu-
marke HUFVUDSTADEN (vm.reg. 309038) samt firman Hufvudstaden
AB. Bolaget har vidare hallit fast vid att dess kédinnetecken HUFVUD-
STADEN ar val ansett for, som det far forstas, bl.a. fastighetsforvaltning,
och att Halmstads kommuns anvédndning av sitt varumérke skulle dra
otillborlig fordel av kdnnetecknet HUFVUDSTADENS séarskiljnings-
forméaga och anseende och vara till forfang for den sarskiljningsforméaga
eller det anseende som &r férbunden med kédnnetecknet HUFVUD-
STADEN.

Halmstads kommun har till grund f6r sin talan anfért att de motstaende
kénnetecknen inte ar forvaxlingsbara. Kommunen har vidare anfort att
kannetecknet HUFVUDSTADEN inte ar val ansett och att en anvéand-
ning av varumarket Golfhuvudstaden 1 vart fall inte skulle innebéra en
otillborlig fordel for kommunen eller vara till forfang for HUFVUD-
STADENS anseende eller sarskiljningsformaga.

Parterna har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande.

Hufvudstaden

Bolaget anser att det foreligger tjansteslagslikhet 1 varuméarkesrattslig
mening. Varumérket Golfhuvudstaden omfattar bl.a. "sport- och idrotts-
aktiviteter” vilket inkluderar upplatande av golfbanor, uthyrning av
tennisbanor, uthyrning av sportutrustningar, upplatande av sportan-
laggningar och utomhusarenor. Aven bolagets verksamhet avser "ut-
hyrning av fast egendom” och att férvarva och forvalta markanldaggningar
for fritidsprojekt (leisure developments), sasom att 4ga och forvalta golf-
banor. Golfhuvudstaden omfattar vidare kultur-, underhallnings- och
utbildningsverksamhet. Aven bolagets verksamhet inkluderar dylik
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verksamhet genom exempelvis event 1 form av foredrag. Begreppet
“underhallning” i varumarket Golfhuvudstaden inkluderar "uthyrning av
lokaler fér underhallningsverksamhet”. Aven bolagets verksamhet om-
fattar dylik uthyrning, jfr uthyrningen av fast egendom for biografverk-
samhet 1 Skandiateatern. Vidare omfattar Golfhuvudstaden inom be-
greppet "underhallning” t.ex. "semesteranlaggningstjanster (underhall-
ning)”. Aven bolagets verksamhet inkluderar ”semesteranléggnings-
tjanster (byggnation/férvaltning)” samt "semesteranliaggningar (logi)”.
Foreliggande tjansteslagslikhet och markeslikhet medfor forvaxlingsbar-
het.

HUFVUDSTADEN éar att anse som val ansett och berattigat till ett avse-
vart kringskydd. Kdnnetecknet HUFVUDSTADEN som &r bolagets
housemark har varit registrerat for bolag 1 koncernen alltsedan 1915 och
ar borsens aldsta bolag. Ytterst fa kdnnetecken har anvéants under sa
lang tid. Kannetecknet HUFVUDSTADEN star for hog kvalitet, god
service och langsiktighet. Bolagets verksamhet bestar bl.a. av forvaltning
och utveckling av bolagets egna kommersiella fastigheter 1 Stockholms
och Goteborgs mest attaktiva affarslagen. Bolagets omséttning for ar
2008 uppgick till ca 1,3 miljarder kr och marknadsvardet pa fastighetsbe-
standet uppgick till 19,1 miljarder kr. Marknadsféringskostnaderna
uppgar arligen till ca 15 miljoner kr.

Bolagets omfattande verksamhet 1 G6teborg med en andel om ca 30 % 1
Nordstans Samfallighetsforening ligger geografisk mycket nara Halmstad.
Den mangariga anviandningen av kinnetecknet HUFVUDSTADEN har
medfort att detta 1 omséattningskretsen 1 férsta hand uppfattas som bo-
lagets valkanda kédnnetecken och forknippas inte alls med ordet "huvud-
stad”. En samexistens skulle skapa vilseledande om tjadnsternas kommer-
siella ursprung. Betraffande omsattningskretsen for respektive varumérke
kan denna mycket val vara likartat sammansatt av bl.a. féoretag. Med
hénsyn till den renommé och det anseende som kénnetecknet
HUFVUDSTADEN har genom den néstan hundradriga anvandningen
torde det sta klart att Halmstads kommuns anvindning av varumérket
Golfhuvudstaden skulle vara till forfang fér (urvattna) den sarskiljnings-
forméaga eller det anseende som &r forbunden med kdnnetecknet
HUFVUDSTADEN och att en sddan anvandning ocksa skulle skulle dra
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otillborlig fordel av HUFVUDSTADENS sarskiljningsforméga och an-

seende.

Halmstads kommun

Kommunens ansékan avser endast klass 41. Varuméarket Golfhuvud-
staden ar darmed inte forvaxlingsbart med det motstaende kdnnetecknet
HUFVUDSTADEN.

Hufvudstaden har inte presenterat hur stor omsattningskretsen ar for
deras kdnnetecken vilket kommunen anser ar grundlaggande for ett
skydd eftersom de motstdende kdnnetecknen kan uppfattas olika 1 en

omséattningskrets.

Det finns ingen grund for att kinnetecknet HUFVUDSTADEN skulle
vara att anse som vil ansett. Ensamratten maste baseras pa ett forvax-
lingsbarhetskriterium. Kommunen har forstaelse for att kriteriet ut-
vidgas till forman fér varumarken som &r val ansedda. Om Patent-
besvarsratten anser att sa ar fallet ifragasatts om anvandningen av det
likande varumarket skulle innebara en otillborlig fordel for dess an-
vandare eller vara till forfang for det val ansedda varumérkets sarskilj-

ningsférmaga eller anseende.

I Intelmarkmalet (C-252/07) konstaterade EU-domstolen att det for att
det ska anses vara styrkt att anvidndningen av ett yngre varumarke ar
eller skulle vara till forfang for ett dldre varumérkes séarskiljningsfor-
maga kravs att det visas en foradndring i det ekonomiska betendet eller
att det finns en verklig risk fér en sadan férandring i framtiden hos
genomsnittskonsumenten av de varor eller tjdnster for vilket det aldre

market ar registrerat.

Anvandningen av Golfhuvudstaden ar inte till forfang for HUFVUD-
STADENS sarskiljningsforméaga eller anseende. Kommunen har for
avsikt att marknadsféra Halmstads kommun som en "Golfhuvudstad”.
Intentionen ar inte att bedriva och dga fastigheter under varumérket
Golfhuvudstaden. Darav har kommunen ingen otillborlig fordel av
HUFVUDSTADENS kénnetecken eller dess renommé och salunda finns
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ingen risk att skada HUFVUDSTADENS eventuella goodwillvarde. Till

foljd harav utgor det ingen risk for urvattning av dess varumérke.

Hufvudstaden har i Patentbesvarsriatten aberopat viss ny bevisning, bl.a.
ett intyg fran branschorganisationen Fastighetsidgarna Sverige AB och
tva rapporter 6ver marknadsundersokningar, en utférd av "Synovate” och
en av bl.a. ”SIFO Research”.

DOMSKAL

Hufvudstaden har i malet, sdsom det far forstas, gjort gallande att bola-
gets kinnetecken HUFVUDSTADEN ar val ansett savitt avser bl.a.
forvaltning av fastigheter. Av utredningen i malet framgar att varu-
market HUFVUDSTADEN anvants under lang tid och i stor omfattning
med avseende pa verksamhet och tjanster av detta slag.

Branschorganisationen Fastighetsdgarna Sverige AB har intygat att
kénnetecknet HUFVUDSTADEN hir i landet inom en betydande del av
den krets till vilket det riktar sig ar kdnt som beteckning for tjdnster
harstammande fran Hufvudstaden AB. Intyget ar emellertid alltfor
oprecist, exempelvis avseende for vilken verksamhet eller vilka tjanster
HUFVUDSTADEN ar kéant, for att laggas till grund for slutsatsen att
kannetecknet HUFVUDSTADEN éar vil ansett.

Enligt de rapporter 6ver marknadsundersékningar som Hufvudstaden
aberopat finns en kédinnedom om bolagets kinnetecken HUFVUDSTADEN.
Det framgar dock inte pa vilket séatt de av bolaget aberopade undersok-
ningarna utforts. Undersokningarna kan darfor inte laggas till grund for
bedomningen att HUFVUDSTADEN ér val ansett. Inte heller 6vrig
utredning ger tillrackligt stod for att HUFVUDSTADEN ar val ansett for
nagon verksamhet eller tjanst.

Vid forvaxlingsbedomningen ska saledes kidnnetecknet HUFVUD-
STADEN anses ha den kidnneteckenskraft som f6ljer av varumérkes-

respektive firmaregistreringen.
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Varumaérket Golfhuvudstaden ar skyddat for undervisning/utbildning;
anordnande av handledning/instruktion; underhallning; sport- och
idrottsaktiviteter samt kulturverksamhet i1 klass 41. Det motanférda
varumirket HUFVUDSTADEN omfattar kop- och forsidljning av fastig-
heter, fastighetsforvaltning, uthyrning av fast egendom samt fondfor-
valtning i klass 36, fastighetsutveckling namligen féradling av fastigheter
genom renovering och ny-, om- och tillbyggnation i1 klass 37, parkerings-
husrorelse 1 klass 39 samt hotell- och restaurangrorelse 1 klass 42. Den
motanférda firman Hufvudstaden AB ska enligt verksamhetsbeskriv-
ningen i Naringslivsregistret anvéandas for forvarv och férvaltning av
fastigheter samt ddrmed forenlig verksamhet.

De sport- och idrottsaktiviteter som det yngre market avser innefattar
inte upplatande av golfbanor eller uthyrning av tennisbanor. Inte heller
innefattar begreppet underhallning som det yngre market avser uthyr-
ning av lokaler for underhallningsverksamhet. Dessa tjanster liknar
darfor inte de tjanster som det dldre mérket omfattar. An mindre &r de
tjanster som det yngre market i 6vrigt avser, ens i kédnneteckensrattslig
mening, av liknande slag som de tjanster respektive den verksamhet som
det dldre kdnnetecknet omfattar. Eftersom nagon likhet vid denna be-
démning inte ar for handen mellan de tjanster respektive verksamhet
som de motstaende kidnnetecknen avser, dr varumérket Golfhuvudstaden
inte forvaxlingsbart med kénnetcknet HUFVUDSTADEN. Overklagandet
kan darfor inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande, och
Jeanette Backvall, referent, samt adjungerade ledamoten Jon Bergman.
Enhalligt.



