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Mal nr 13-030

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 21 november 2013

PARTER

Klagande

Knobby Shop Aktiebolag, 556267-1528
Metallgatan 21 A, 262 72 Angelholm
Ombud: Fredrik Liining

Awapatent AB

Box 1066, 251 10 Helsingborg

Motpart
NB

SAKEN
Upphévande av varumérkesregistreringen KNOBBYKNIFE

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 10 december 2012
angaende varumérkesregistrering nr 414.591, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten upphéaver det 6verklagade beslutet och haver
registreringen av varumirket KNOBBYKNIFE.

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.

Knobby Shop Aktiebolag har yrkat att Patentbesvéarsratten ska upphéava
registreringen av varumirket KNOBBYKNIFE.

NB har bestritt 4ndring.

Knobby Shop har som grund for sin talan, som riatten uppfattar det, anfoért
att bolagets firma Knobby Shop Aktiebolag och kdnnetecken KNOBBY éar

valetablerade och vl inarbetade. Varumarket KNOBBYKNIFE éar for-
vaxlingsbart med saval bolagets firma som inarbetade kdnnetecken.

NB har som grund for sin talan hallit fast vid att varumarket
KNOBBYKNIFE inte ar forvaxlingsbart med Knobby Shops kédnnetecken.

Knobby Shop har vidhallit de omstandigheter som aberopats vid PRV och
darutover anfort bl.a. foljande.

Bolaget har genomgaende anvant beteckningen KNOBBY i1 sin mark-
nadsforing och pa brevpapper. Verksamheten har en betydande omfatt-
ning och har haft det &ven historiskt. Det ar en férhallandevis snav
marknad som ar bolagets verksamhetsomrade och bolaget ar dar en
ledande aktor. Bolagets omséattning har ékat fran 5,5 MSEK ar 2001 till
17,2 MSEK ar 2010.

Den verkliga produkten och dess marknadsforing ska ligga till grund for
bedémningen av om forviaxlingsbarhet foreligger. Det ar helt klart att
verksamhets- och varuslagslikhet foreligger. Innehavaren anvéander
varumarket for ett skdrverktyg avsett for en viss typ av motorcykeldack.
Det ar saledes inte, som PRV anfort, ett verktyg avsett for montering
utan for bearbetning och som, till skillnad fran vad som géller handverk-
tyg 1 allménhet, inte har nagot annat anvandningsomrade &n just detta.
Ett handverktyg som sérskilt ar avsett att anvandas for att skara till
déck till motocross- och enduromotorcyklar ar en vara som till sin art ar
eller ar mycket nira ett motorcykeltillbehor, den har samma anvéand-
ningsomrade. Det ar i1 vart fall fraga om en komplementerande vara. Den
distribueras pa ett naturligt sdtt som ett motorcykeltillbehor och den
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véander sig till samma kunder, motocross- och enduromotorcyklister och

diarmed dven aterforsiljare av sadana varor.
NB har utéver vad han aberopat vid PRV anfért bl.a. féljande.

KNOBBYKNIFE tillverkas i USA och siljs av hundratals aterforsaljare
runt om 1 varlden. Verktyget KNOBBYKNIFE éar inte en reservdel och
inte heller ett verktyg enbart avsett for motorcyklar. Verktyget anvands 1
lika stor omfattning till snéskotrar, off road-bilar, fyrhjulingar, ATV och
ocksa vid tillverkning av gummi. Varumarket KNOBBYKNIFE &ar inarbe-
tat 6ver hela varlden. Vidare heter verktyget likadant 6verallt och
KNOBBYKNIFE ar diarmed ett allmént ként varumérke. Bade verktyget
och gjalva tillverkningen &ar patenterade 1 USA. Knobby Shop marknads-
for en produkt som gor intrang i Knobbyknifes rattigheter.

Namnet KNOBBYKNIFE kommer fran det amerikanska slanguttrycket
for ”dubb”, dvs. "knobby”. Tilladgget "knife” 1 varumarket gér att man
kopplar produkten till ett skdrverktyg. Man kan inte ha ensamrétt pa ett
vialként slanguttryck pa den svenska marknaden.

Det finns ingen risk for forvaxling mellan KNOBBYKNIFE och Knobby
Shop Aktiebolag. KNOBBYKNIFE avser en enda produkt medan Knobby
Shop ar en grossist som saljer allt méjligt. Vidare uttalas kédnnetecknen
olika, KNOBBYKNIFE uttalas utan den inledande bokstaven K.

Bada parter har aberopat skriftlig bevisning.

DOMSKAL

Den utredning som Knobby Shop har aberopat i Patentbesvarsratten ger
inte tillrackligt stod for att bolagets firma Knobby Shop Aktiebolag eller
kannetecknet KNOBBY forvarvat en forstarkt kdnneteckenskraft i om-
sattningskretsen. Fragan om forvéaxling ska foljaktligen bedomas med
utgangspunkt i det skydd som féljer av Knobby Shops firmaregistrering.

Registreringen av KNOBBYKNIFE omfattar "handverktyg, andra an
handdrivna" i klass 7. Knobby Shop ska bedriva "import av och férsilj-
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ning av motorcykeltillbehor och darmed forenlig verksamhet" under sin

firma.

Enligt Patentbesvarsrattens mening &ar det inte osannolikt att handverk-
tyg, andra 4n handdrivna, kan tillhandahéallas pa ett forsaljningsstélle
som importerar och siljer motorcykeltillbehér. Denna omsténdighet ar
dock 1 sig inte tillracklig for att konstatera varu-och tjansteslagslikhet (jfr
Patentbesvarsrattens avgéranden i mal nr 07-178 den 17 december 2009
och 1 mal nr 12-011 den 21 december 2012).

Héarutover kompletterar emellertid de varor som KNOBBYKNIFE regist-
rerats for och den verksamhet som ska bedrivas under firman Knobby
Shop Aktiebolag varandra i viss man. Aven anvindningsomradena éver-
lappar varandra delvis. Mot denna bakgrund foreligger 1 varuméarkes-
rattslig mening likhet mellan de varor som registreringen avser och den

verksamhet som ska bedrivas under firman.

Den relevanta omsattningskretsen, som far anses utgoéras av normalt
informerade och skéligen uppmérksamma genomsnittskonsumenter, far
antas kdnna till att det engelska ordet KNOBBY kan 6versattas till "kno-
lig”, ”skrovlig” eller "kullig”. Att omsattningskretsen dven skulle kédnna
till att ordet anvéands som slanguttryck i betydelsen "dubb” forefaller dock
mindre troligt. Kdnnetecknet Knobby Shop kan ddrmed inte anses vara
direkt beskrivande for firmans verksamhetsomradet, utan far snarare

betraktas som suggestivt.

Eftersom kénneteckensdelarna ”shop” och “knife” dr beskrivande och den
sarskiljande delen KNOBBY é&r gemensam for de bada kédnnetecknen
foreligger en hog grad av visuell, fonetisk och begreppsmaéssig likhet

mellan kannetecknen.

Mot bakgrund av det ovan anférda finner Patentbesvarsréatten vid en
helhetsbedomning att varuméarket KNOBBYKNIFE ar forvaxlingsbart
med den motanférda dldre firman Knobby Shop Aktiebolag. Registre-
ringen ska darfor upphévas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)
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I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande
och Jeanette Backvall, referent samt adjungerade ledamoten Felisa
Krzyzanski. Enhalligt.



