1(4)

Mal nr 12-040

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 7 mars 2013

PARTER

Klagande

Brooks Sports, Inc

19910 North Creek Parkway Suite 200, 98011-8215 Bothell, USA
Ombud: BRANN AB

Box 12246, 102 26 Stockholm

Motpart
NOCS AB, 556664-1311 (tidigare firma: A Group AB)
Frejgatan 17, 113 49 Stockholm

SAKEN
Upphévande av varumarkesregistreringen BROSK

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 4 januari 2012
angaende varumérkesregistrering nr 410.803, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.

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.

Brooks Sports, Inc (Brooks) har vidhallit att registreringen av
varuméirket BROSK ska upphévas.

NOCS AB har bestritt andring.

Brooks har till grund for sin talan hallit fast vid att varumar-
ket BROSK ér forvaxlingsbart med bolagets gemenskapsvaru-
méarke BROOKS (nr 162313). Brooks har vidare hallit fast vid
att bolagets marke genom anviandning forvarvat utokad kanne-
teckenskraft.

NOCS har till grund for sin talan hallit fast vid att de motsta-

ende méarkena inte ar forvéaxlingsbara.

Brooks har till utveckling av sin talan, utéver vad som abero-
pats 1 PRV, anfort bl.a. féljande. Varumarket BROOKS éar ett 1
motions- och elitloparomsattningskretsen kant skovarumarke
och har under aren 2006-2012 omsatt ca 7 345 405 EUR varav
186 495, 97 EUR till och med den 31 maj 2012 1 Sverige. Hit-
tills 1 ar har den stoérsta delen av forsaljningen skett till Stadi-
ums och Loplabbets olika butiker runt om 1 landet. Av detta
foljer att market har en 6kad kinnedomsgrad som ger en stark

sarskiljningsférmaga.

Varumérket BROSK har en sarskiljningsformaga som ar lagre
an normalt eftersom mérket antyder en anatomisk del inga-
ende 1 foten pa vilken varuslaget sko ska anvindas. Enligt
principen om den bleknande minnesbilden ska konsumenten
forledas tro att BROSK é&r en sko av market BROOKS eftersom
det enda som skiljer vid en flyktig betraktelse ar de omkastade
bokstdverna S och K eller att det 1 vart fall finns ett kommersi-
ellt samband mellan de féretag som tillhandahaller respektive
skomirke. Market BROOKS kan av en svensk omséttnings-
krets komma att uttalas antingen "broks” eller "braks”. Beto-
ningen ligger pa det forsta ledet medan den avslutande delen
gar ihop till ett ljud. Brosk uttalas vanligen "brask” med beto-
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ningen pa den framre delen medan den avslutande delen
narmast gar ihop till ett ljud. Det foreligger darfér en margi-
nell fonetisk skillnad mellan mérkena. Det ska ocksa erinras
om att omsattningskretsen faster storre vikt vid den forsta de-
len 1 ett méarke. Mot bakgrund av att BROOKS har en stark
sarskiljningsférmaga och att det ar fraga om identiska varu-
slag ar de marginella visuella och fonetiska skillnader som
finns inte tillrackliga for att 6verbrygga risken for forvaxling.

NOCS har till utveckling av talan anfort att de fonetiska och
visuella skillnader som finns mellan mirkena ar mycket fram-
tradande och att det darfor inte féreligger nagon risk for for-

véaxling.

Brooks har givit in viss utredning i méalet.

DOMSKAL

Den utredning som Brooks har dberopat 1 Patentbesvarsriatten ger inte
tillforlitligt stod for att bolagets kinnetecken BROOKS genom
anviandning forvarvat en forstarkt kinneteckenskraft i omséattnings-
kretsen. Fragan om forvaxling ska foljaktligen bedéomas med utgangs-
punkt i det skydd som foljer av det motanforda kdnnetecknets

registrering.

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att varumarket BROSK med
avseende pa varorna i klass 25 inte ar forvaxlingbart med det motanforda
varumirket BROOKS. Overklagandet kan darfor inte bifallas.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Jeanette Backvall, referent, och f. patentrattsradet Ulf Hallin. Enhéalligt.



