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Mal nr 09-311

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 9 maj 2011

PARTER
Klagande
Head Technology GmbH

Ombud: Albihns.Zacco AB
Box 5581, 114 85 Stockholm

Motpart
Diana Svensk Fashion AB, 556737-2460 (tidigare: Svensk Agentur AB)
c/o Diana Svensk, Kommenddorsgatan 33 A, 114 58 Stockholm

SAKEN
Upphévande av varumarkesregistreringen HEADTHING

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 augusti 2009
angaende vm.reg. nr 395.851, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesviarsratten upphéaver det 6verklagade beslutet och haver
registreringen av varumédrket HEADTHING (vm.reg. nr 395.851).

LC
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

Head Technology GmbH (Head) har 1 Patentbesvarsratten vidhallit sitt
yrkande att registreringen av varuméarket HEADTHING ska upphévas.

Diana Svensk Fashion AB (Diana) har bestritt &ndring.

Head har till grund for sin talan hallit fast vid att Dianas varumérke
HEADTHING ar forvaxlingsbart med bolagets registrerade varumérke
HEAD (vm.reg. nr 143032) och HEAD 1 figur (vim.reg. nr 340996). Bolaget
har vidare hallit fast vid att kannetecknet HEAD ar val ansett for, som
det far forstas, sportartiklar, framst skid- och tennisartiklar.

Diana har till grund for sin talan hallit fast vid att de motstaende
kénnetecknen inte ar forvaxlingsbara. Bolaget har vidare, som det far
forstas, endast vitsordat att kannetecknet HEAD ar val ansett savitt

avser skidor och tennisrackets.

Parterna har till utveckling av talan, utéver vad som antecknats i det
overklagade beslutet, anfort bl.a. féljande.

Head

I forevarande fall ar varuslagslikhet konstaterad. Market HEADTHING
utgors av tva ord som satts samman. Ordet HEAD utgor saledes ett av de
tva ord som market HEADTHING bestar av och det enda ord som det
aldre méarket bestar av. Konsumenterna faster 1 allmanhet storre
uppmérksamhet vid ett mérkes borjan 4n dess slut. Av detta foljer, med
den sjalvstandiga kidnnetecknande stidllning som det dldre mérket har,
att det foreligger storre risk att omséattningskretsen forvaxlar varornas
kommersiella ursprung. I fonetiskt hdnseende foreligger likhet da ordet
HEAD uttalas pa identiskt satt. Vad géller de begreppsmaéassiga
likheterna hanfor sig de bada méarkena till ordet ”huvud” da méarkena
innehaller bestandsdelen HEAD. Ordet THING uppfattas som en
beskrivande, icke siarskiljande del av market. Omséattningskretsen kan
uppfatta denna bestandsdel nir det sammankopplas med det andra ordet
som en sak fér huvudet, ett ting avsett for huvudet. Tillagget ar inte av
tillracklig betydelse for att de bada markena ska anses skilja sig at 1
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begreppsmassigt hdnseende. Eftersom bada markena sammankopplas
och associeras med "huvud” har mérkena liknande bibetydelser. Det ar
dartill vanligt forekommande att producenter inom sektor for t.ex.
sportartiklar slapper ut flera varukollektioner p4 marknaden med olika
undervarumérken. Forekomsten av det dldre market HEAD leder till att
omsattningskretsen kommer att uppfatta HEADTHING som en variant
av det dldre méarket. Eller att det atminstone finns ett ekonomiskt
samband mellan bolagen.

De motanforda méarkena atnjuter dartill ett utokat skydd. Head har
sedan mitten av 1970-talet anvant och inarbetat sitt marke HEAD.
Market har exponerats via olika marknadsforingskanaler under lang tid
men framst natt sitt anseende genom elitidrottares anviandning av
produkterna. I den relevanta omséattningskretsen ar méarkena idag
mycket val kdnda och 6verstiger vida den kdinnedomsgrad om 1/3 som ar
faststalld genom praxis. Diana har ocksa vitsordat HEAD som inarbetat 1
omsattningskretsen. Att kdnnetecknen ar vil ansedda kan askadliggoras
genom en svensk sokning pa Goggle dar foretaget hamnar pa en
topplacering 1 trafflistan.

Diana

HEADTHING ér ett fristaende sjalvstandigt fantasinamn. Ingen
symbolik finns med och det finns ingen association med Heads
alptoppsfigur. Det dr mycket langsokt att konsumenten skulle tro att
varor salda under respektive mirke skulle ha samma kommersiella
ursprung. Det finns en visuell likhet da den forsta stavelsen finns med 1
HEADTHING men att tro att konsumenten skulle sluta ldsa efter HEAD
ar inte troligt. De tva olika lydelserna ger helt olika associationer. Om
man anviander Google som underlag for att ett varumérke ar inarbetat sa
ar bolagets marke HEADTHING ocksa inarbetat. Vid en s6kning pa
Goggle pa HEADTHING kommer bolagets marke namligen upp som

nummer tva.
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DOMSKAL

Diana har, sasom det far forstas, vitsordat att kinnetecknet HEAD ar val
ansett med avseende pa skidor och tennisracketar. Vid prévningen av
fragan om forvaxling ska detta forhallande laggas till grund for
bedémningen. Angaende officialprévningen i indispositiva mal, se Per
Olof Ekelof och Henrik Edelstam, Rattegang, forsta haftet, attonde
upplagan, 2002 s. 58 f och sarskilt s. 62. Mot Dianas bestridande har
emellertid Head inte visat att bolaget kinnetecken HEAD é&r val ansett
savitt avser nagon av de 6vriga varor som omfattas av de motanférda

varumdarkena.

Det foreliggger identitet mellan de kldder som savél det yngre market
HEADTHING omfattar som de dldre mothallna méarkena innehallande
markesordet HEAD avser. Vidare far det i varumérkesrattslig mening
anses foreligga likhet mellan klader, inbegripet sportkldader, som det
yngre méarket omfattar samt skidor och tennisracketar, som det dldre
kannetecknet HEAD ar val ansett for.

Det yngre market HEADTHING ar sammansatt av det 1 engelska spraket
vanligt forekommande ordet HEAD — vilket ord ocksa utgor det dldre
kannetecknet — och det likaledes vanliga ordet THING. Samman-
sattningen HEADTHING forekommer, som PRV anfort, inte 1 det
engelska spraket.

Ordet HEAD kan, som PRV anfort, 6versattas med bl.a. “huvud” och
“ledare”. Och THING kan, som verket ocksa anfort, 6versiattas med bl.a.
sak. Det ar ocksa i1 bl.a. dessa betydelser som de engelska orden ar
dgnade att uppfattas. Med hinsyn till att ord som sitts samman normalt
behaller sin betydelse kan sammansattningen HEADTHING, som PRV
anfort, fora tankarna till “huvudsak”.

Markesordet HEAD, som utgér de motanforda dldre varumérkena, kan 1
varumarkesréttslig mening inte anses ha nagon egentlig ursprunglig
kénneteckenskraft med avseende pa huvudbonader. Med avseende pa
klader av annat slag, inbegripet sportklader, far dock market anses ha
inneboende kdnneteckenskraft. Till detta kommer, som inledningsvis
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anforts, att bedomningen av foragan om forvaxling skall utga ifran att
markesordet ar val ansett for skidor och tennisracketar med den for-
starkta kanneteckenskraft som det innebéar.

Det yngre varumirket HEADTHING innehaller méarkesordet HEAD som
utgor de aldre varuméarkena. Harigenom finns, som PRV anfort, en
visuell och fonetisk likhet mellan det yngre méarket och vart och ett av de
aldre. Vidare dr bada méarkena dgnade att leda tanken till nagot som har
med “huvud” att géra. Med héansyn den kédnneteckenskraft som finns hos
ordet HEAD far det ocksa anses behalla en kinnetecknande stéllning vid
anviandning 1 det yngre mérket i forbindelse med bl.a. klader.

Vid dessa forhallanden och da det ar vanligt att bl.a. klader i olika linjer
tillhandahalls under varumérken som ar uppbyggda pa liknande sétt ar
det yngre market HEADTHING att anse som forvaxlingsbart med vart
och ett av de dldre kdnnetecknen HEAD. Registreringen av varumérket
HEADTHING ska darfor upphévas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande, och
Jeanette Backvall, referent, samt f. patentrattsradet Ulf Hallin.
Enhalligt.



