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Malnr 11-004 och
11-005

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 31 juli 2012

PARTER

Klagande

Exel Composites Oyj (tidigare Exel Oyj)
PL 29, FI-52701 Méantyharju, Finland
Ombud: BRANN AB

Box 12246, 102 26 Stockholm

Motpart

Seal Trademarks Pty Ltd

1 Billabong Place, Burleigh Heads, Queensland 4220, Australien
Ombud: Annetté Meyerson, Awapatent AB

Box 45086, 104 30 Stockholm

SAKEN
Upphévande av varumérkesregistreringarna EXEL och EXEL i figur

OVERKLAGADE AVGORANDEN
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 oktober 2010
angaende vm.reg. nr 393.352 och nr 393.638, se bilaga 1-2

DOMSLUT

1. Patentbesvéarsratten avslar éverklagandet savitt avser upphivande
av varumarkesregistreringen EXEL (vm.reg. nr 393.352).

2. Patentbesvarsriatten undanroéjer det 6verklagade beslutet avseende
upphivande av varumérkesregistreringen EXEL i figur (vim.reg. nr
393.638) 1 vad det avser spel och leksaker 1 klass 28 till f6ljd varav
registreringen ska besta 1 denna del.

EE
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.

Exel Composites Oyj (Exel) har 1 Patentbesvarsratten vidhallit sitt
yrkande att varumérkesregistreringarna EXEL och EXEL i figur ska
besta.

Seal Trademarks Pty Ltd (Seal) har bestritt 4&ndring.

Exel har till grund for sin talan hallit fast vid att varuméarkena EXEL och
EXEL i figur inte ar forvaxlingsbara med Seals gemenskapsvarumérke
XCEL (nr 102913).

Seal har till grund for sin talan hallit fast vid att varuméarkena EXEL och
EXEL i figur ar forvaxlingsbara med bolagets gemenskapsvarumérke
XCEL.

Parterna har till utveckling av sin talan anfort 1 huvudsak féljande.

Exel

Som PRV har anfort foreligger fonetisk likhet mellan méarkena. Den fone-
tiska likheten far dock storst betydelse for varor som bestélls och kops
muntligen. De aktuella varorna roér bland annat sportkldder och sporttill-
behor. For dessa varor foreligger typiskt sett en hog markesmedvetenhet.
Varorna siljs 1 butiker déar expediterna ar kunniga och dar férsaljning
oftast sker genom jamforelse och diskussioner om mérkenas olika for-
delar. En konsument handlar sdllan denna typ av varor utan hjalp av
expedit eller utan att sjalv tidigare last pa om de aktuella varorna som
finns pa marknaden. For dessa varor finns dven en lojalitet hos konsu-
menten och han eller hon tenderar sillan att forviaxla varumérkena pa
marknaden. Den fonetiska likheten far saledes inte storst betydelse vid
forvaxlingsbedomningen. Stor hdnsyn maste foljaktligen tas till den
visuella och konceptuella bedémningen.

Avseende den visuella bedomningen har varumérkets sammanséttning,
antal bokstéaver och ordets struktur betydelse. De aktuella varumérkena



PATENTBESVARSRATTEN Mal nr 11-004 och 11-005 3 (6)

bestar av fyra bokstaver men inledningen av markena skiljer sig tydligt
at. For ordvarumérken ar det i allménhet den forsta delen av mérket som
framst fangar konsumentens uppmérksamhet och som darfor lattare blir
ithagkommen an resterande delar av tecknet. Det betyder att inledningen
av ett varumérke har betydande inflytande pa helhetsintrycket av varu-
market och kan ofta, vid skillnader 1 prefixen, utesluta visuell likhet.
Varuméirket EXEL borjar med ett E och skiljer sig ddrmed fran varu-
market XCEL, vars fokus ligger pa X:et 1 bérjan av varumérket. Ju
kortare varumarket dr desto tydligare blir de skillnader som foreligger
mellan markena och dess struktur. Detta foranleder vid en visuell be-

démning att ingen eller endast svag likhet finns mellan varuméarkena.

Vad avser den konceptuella likheten bestar de bada varumérkena av
fantasiord eller felstavningar av ett engelskt ord och de svenska konsu-
menterna kommer troligen att uppfatta varumérkena utan begrepps-
massigt innehall. Exel invidnder mot PRV:s bedomning att varumaérket
XCEL avviker i sddan grad fran det ndrmast beskaffenhetsangivande
engelska ordet excel att det far anses ha god sarskiljningsférmaga. Varu-
market XCEL far snarare uppfattas som en felstavning med lag kreati-
vitet och darmed ocksa med lag sarskiljningsférmaga. Till f6ljd harav
innehar varumarket ett sniavt skyddsomfang. Det ska dven tilliggas att
den konceptuella likheten saknar relevans nar varumérken inte har

nagon semantisk innebord.

Vid en helhetsbedémning ar de motstaende varumérkena foljaktligen
inte tillrackligt lika for att forvaxlingsrisk ska anses foreligga. Harut-
over ar Exel innehavare av den svenska varumarkesregistreringen
EXEL (vm.reg. nr 324307) for varor 1 klasserna 18 och 28, bland annat
"master och bommar till segelbrador". Varuméarket har prioritet i for-
héallande till Seals varumérke. Mot bakgrund av radande praxis pa-
verkar detta faktum drendet endast indirekt, men det kan inte bortses

ifran.
Seal

Exel pastar att de varor for vilka markena har registrerats, bland annat
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sportklader och sporttillbehor, typiskt sett &r varor for vilka en hog
markesmedvetenhet foreligger samt att dessa varor sillan inhandlas
utan hjalp av expedit eller palasning 1 forvag. Det dr Seals bestamda
uppfattning att detta kanske kan vara riktigt i samband med inkép av
vissa varor, men det géller langt ifran alla typer av de aktuella produk-
terna. Inkop av exempelvis sportstrumpor torde kunna goras utan vare
sig expertrad eller djupgaende studium av befintligt varuutbud. Seal kan
inte heller se att det skulle finnas en séarskild lojalitet hos konsumenten
for dessa varor som skulle gora att forvaxlingsrisken minskar. Vidare tar
en forvaxlingsbedomning alltid hansyn till fonetiska likheter oavsett pa
vilket satt de aktuella varorna tillhandahalls. Risken for forvéaxling torde
dessutom finnas dven i andra situationer utover sjalva inkopstillfallet,
exempelvis vid radio- och Tv-reklam eller vid muntlig social marknads-
foring, dar kopare och potentiella kopare sinsemellan diskuterar markes-
produkter. Seal menar att 4ven om de aktuella produkternas képare ar
markesmedvetna, vilket dock inte visats, och tar valgrundade inképsbe-
slut med hjalp av studier och expediter samt &ar lojal mot ett f6r honom
eller henne ként méarke, finns risk for sammanblandning eftersom mér-
kena fonetiskt sett ar identiska. Risken for att konsumenten vilseleds att

tro att varorna har samma kommersiella ursprung ar uppenbar.

Oaktat den mindre visuella skillnad som féreligger mellan méarkena
kvarstar det faktum att det ror sig om ett och samma ord. Inte ens om
mérkena ses sida vid sida pa produkter av samma slag kan det uteslutas
att konsumenten uppfattar det ena ordet som en alternativ stavning till
det andra och vice versa. Det finns risk att konsumenten forleds att tro
att varorna har nagon form av kommersiellt samband och tillhandahalls

under olika varianter av samma marke.

Eftersom de bada mérkena kan uppfattas som felstavningar eller varian-
ter av samma engelska ord ar risken for forvaxling uppenbar. Uppfatt-
ningen att ett méarke som kan uppfattas som en felstavning av ett befint-
ligt ord utmérks av lag kreativitet och ddrmed ocksa har simre sarskilj-
ningsformaga delar bolaget inte.
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DOMSKAL

Det foreligger likhet mellan sportkléader, skodon fér sport och sporthuvud-
bonader som det yngre varumarket EXEL (vm.reg. nr 393.352) avser 1
klass 25 och klader, fotbekldadnader och huvudbonader som omfattas av
det dldre gemenskapsvaruméirket XCEL 1 samma klass.

Vidare finns det ett samband mellan de varor i form av gymnastiska
redskap och sportutrustning som det yngre market EXEL i figur (vim.reg.
nr 393.638) avser 1 klass 28 och de specialdriakter och kladesvaror som
det dldre méarket ar registrerat for 1 klasserna 9 och 25, da dessa, sa som
PRV anfort, kompletterar varandra och vanligen tillhandahalls pa
samma forsaljningsstéallen. Det dr ddrmed fraga om kdnneteckensrattslig
varuslagslikhet.

Omsiéttningskretsen for de aktuella varorna far anses innefatta konsu-
menter 1 allmanhet, vilka forutséatts vara normalt informerade samt

skaligen uppmarksamma och medvetna.

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning betraffande de motstaende

mérkenas visuella och fonetiska likheter. Det foreligger dirmed méarkes-
likhet.

Mot bakgrund av det anférda finner Patentbesvarsratten att det finns en
risk for forvaxling mellan de yngre varuméarkena EXEL och EXEL i figur
och det aldre av Seal motanforda gemenskapsvaruméarket XCEL med av-

seende pa ndmnda varor.

Vad Exel har anfort om att bolagets varumérke EXEL (vm.reg. nr
324.307) har prioritet féoranleder inte nagon annan bedémning (jfr RA
2006 ref 75, PIZZA PAPA JOHN’S).

Figurvaruméirket EXEL (vm.reg. nr 393.638) avser dven spel och lek-
saker 1 klass 28. Mellan dessa varor och de klddesvaror som omfattas av
Seals varumérke XCEL kan emellertid inte anses rada varuslagslikhet
med hansyn till de skillnader som finns betriffande varornas beskaffen-
het och anvandningsomrade m.m. Det foreligger darfor inte hinder mot
att lata registreringen besta vad galler dessa varor.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulir B)

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



