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Mal nr 10-025-10-026

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 22 september 2011

PARTER
Klagande
BB

Ombud: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyra AB
Box 7701, 103 95 Stockholm

Motpart
High Sport Svenska Aktiebolag, 556487-7545
c/o Ola Hillberg, Fabriksgatan 38-42, 2 tr., 411 23 Goteborg

SAKEN

Upphéavande av varumérkesregistreringen hi-SPORT 1 figur och hi-
SPORT FACTORY OUTLET 1 figur

OVERKLAGAT AVGORANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 november 2009
angaende vm.reg. nr 394.350 och 394.351, se bilaga 1-2

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandena.

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.

BB har 1 Patentbesvarsriatten vidhallit att registreringarna av
varumirkena hi-SPORT i figur och hi-SPORT FACTORY OUTLET i
figur ska besta men begriansat tjansteforteckningen 1 respektive drende
till att avse ”Aterférsiljartjanster till konsumentledet avseende
gymnastik- och sportartiklar” i klass 35.

High Sport Svenska Aktiebolag (High Sport) har bestritt &ndring.

BB har till grund for sin talan hallit fast vid att hans méarken hi-SPORT
1 figur och hi-SPORT FACTORY OUTLET 1 figur inte ar forvaxlingsbara
med den motanférda firman High Sport Svenska Aktiebolag. BB har
vidare bestritt att den motanforda firman ar inarbetad som kdnnetecken
eller val ansedd 1 varuméarkesrattslig mening.

High Sport har till grund f6r sin talan hallit fast vid att de motstaende
kénnetecknen ar forvaxlingsbara. Bolaget har ocksa hallit fast vid att
bolagets firma ar val ansedd.

Parterna har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats 1 PRV,
anfort bl.a. foljande.

BB

Hans méarken hi-SPORT i figur och hi-SPORT FACTORY OUTLET i fi-
gur ar inte forvaxlingsbara med den motanférda firman High Sport
Svenska Aktiebolag. For forvaxlingsrisk mellan firma och varumérke
kravs normalt en storre grad av likhet 4n vid jaAmforelse mellan tva va-
ruméirken, alternativt ett utvidgat skydd pa grund av anseende eller
sarskilt hog grad av sarskiljningsférmaga. Firman High Sport Svenska
Aktiebolag far tvartom anses bira en relativt lag grad av sarskiljnings-
forméaga.

Vidare avser High Sports verksamhet en helt annan bransch d4n BBs,
namligen import- export och grossistforsiljning av sport- och
fritidsprodukter medan BBs varumérke omfattar aterforsaljartjanster
till konsumentledet avseende gymnastik- och sportartiklar. Mellan
grossist- och detaljistleden finns en betydande skillnad. Grossistledet
vander sig till branschen medan detaljistledet vander sig till direkt till
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konsumenterna. Det rér sig med andra ord vasentligen om olika
omséattningskretsar.

De visuella, auditiva och associationsméssiga skillnader som finns mel-
lan kdnnetecknen gor att det inte ens vid en direkt jamforelse ar sar-
skilt troligt att de forvaxlas. Det finns ingen naturlig kopsituation dar
respektive kdnnetecken stalls mot varandra. BB har anvant sitt
varumarke kontinuerligt sedan 1991 och hans reklamsatsningar kan
uppskattas till ca 40 milj. kr. Varumarket ar tillfullo inarbetat 1 Sverige.

High Sport

De motstaende kdnnetecknen ar direkt forvaxlingsbara. Det ar domi-
nanten i firman som dr avgoérande vid forvaxlingsbedomningen och inte
tillagget Svenska AB. Det bestrids att det finns auditiva och asso-
ciationsméssiga skillnader. High Sport och hi-SPORT uttalas pa samma
satt. Vidare saknas associationsméssiga skillnader eftersom det ar
omgjligt att uppfatta att hi-SPORT skulle associeras till hej sport och
inte till High Sport (hég sport). Att bade High Sport och hi-SPORT
verkar 1 samma omsattningskretsar styrks av den forviaxling som sker
kontinuerligt.

High Sport och hi-SPORT méarkena verkar inom samma bransch, dvs.
sport- och fritidsbranschen. High Sport har sedan starten 1988 haft
butik och forsaljning till slutkonsument. Det har skett en klar
forandring av traditionella distibutionskanaler. Idag arbetar saval
tillverkare som grossister med férsaljning till slutkonsument. High
Sport ar inget undantag. Forsaljning till slutkonsument bor rdknas som
“darmed forenlig verksamhet”.

Bolaget bestrider vidare att BBs kdnnetecken ar inarbetade 1 Sverige.
High Sport ddremot kan anses inarbetat 6ver hela Sverige vilket har
skett genom annonsering i rikstidckande tidningar och skrifter sedan 90-
talet. Att High Sport &ar ett kdnt och etablerat varumarke styrks av ett
reportage 1 Sveriges storsta branschtidning Sportfack. Att High Sport ar
ként styrks vidare av ingivna intyg fran bl.a. avndmare och anvéndare
av bolagets varor.

BB har genmaélt.
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Av High Sport aberopade artiklar framgéar att bolaget dr verksamt inom
klatterbranschen och att bolaget endast har ett hundratal kunder. Detta
ar nagot helt annat &n BBs konsumentmarknad. Firman High Sport
Svenska AB innefattar fyra ord av vilka tre ar helt beskrivande. Bedomt
1 sitt sammanhang har dven det fjarde ordet High en mycket begransad
sarskiljningsformaga. En konsekvens harav ar att skyddsomfanget far
anses vara starkt begriansat. Skillnaden mellan High (h6g) och hi (hej)
ar darfor 1 sammanhanget tillrackligt olik for att undga
forvaxlingsbarhet.

High Sport har genmalt.

Pastaendet att High Sport ar bara grossister ar helt felaktigt. High
Sport ar val inarbetat hos den svenska allménhet som haller pa med
friluftsliv och klattring.

Parterna har givit in viss bevisning 1 malet.

DOMSKAL

Patentbesvarsratten konstaterar till att borja med att utredningen har
inte ger nagot egentligt stod for att firman High Sport Svenska Aktie-
bolag genom anvindning férvarvat en forstarkt kédnneteckenskraft 1
hela omsattningskretsen for den verksamhet i form av bl.a. import-
export och grossistforsialjning av sport- och fritidsprodukter som enligt
verksamhetsbeskrivningen ska bedrivas under firman. Fragan om
forvaxling ska foljaktligen bedéomas med utgangspunkt i det skydd som
foljer av firmaregistreringen.

High Sport ska, som ndmnts ovan, enligt sin verksamhetsbeskrivning
bedriva grossistforsaljning av bl.a. sport- och fritidsprodukter. Det far
Inom denna ram anses som en naturlig utvidgning av verksamheten att
aven tillhandahéalla varor direkt till konsumenter.

I varumérkesrattslig mening far det darfor anses foreligga likhet mellan
de aterforsaljartjanster till konsumentledet avseende gymnastik- och
sportartiklar 1 klass 35 som ska tillhandahallas under BBs varumérken
bestaende av eller innefattande méarkesorden hi-SPORT och den
verksamhet 1 form av bl.a. import- export och grossistférsaljning av
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sport- och fritidsprodukter som ska bedrivas under den motanférda
firman High Sport Svenska Aktiebolag.

De dominerande och sirskiljande momenten 1 varumérkena och firman
utgors, som PRV anfort, av hi-SPORT respektive High Sport. Det ar
ocksa under dessa beteckningar som omsattningskretsen kommer att ef-
terfraga de varor och tjanster som tillhandahalls under de motstaende
kannetecknen.

Fonetiskt dr de motstdende kdnneteckensdelarna identiska. Aven visu-
ellt foreligger viss likhet. Det &r inte troligt att konsumenterna kommer
att associera de yngre méarkena med "hej sport”. Det 4r mera troligt att
beteckningen hi respektive high i de motstdende kdnnetecknen ger upp-
hov till liknande associationer. Att de yngre méirkena har ett figurativt
utférande ar inte tillrackligt for att forta den likhet som finns mellan de
motstdende kdnnetecknen.

Sammantaget finner Patentbesvérsratten varuméarkena hi-SPORT 1 fi-
gur och hi-SPORT FACTORY OUTLET 1 figur ar forviaxlingsbara med
den motanforda firman High Sport Svenska Aktiebolag.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formular B)

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Jeanette Backvall,
ordférande och referent, f. patentrattsradet Ulf Hallin samt adjungerade
ledamoten Jon Bergman. Enhélligt.



