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YRKANDEN M.M.

Goteborgs Friidrottsforbund (GFIF) har vidhallit sitt yrkande att
registreringen av varumérket SLUSSVARVET for arrangerande och
anordande av sportevenmang och tavlingar 1 klass 41 ska upphévas.

Hilmersson & Hansson Handelsbolag (H&H) har bestritt d4ndring.

GFIF har som grund for sitt yrkande hallit fast vid att varuméarket
SLUSSVARVET ar forvaxlingsbart med forbundets registrerade
varumérken och kédnnetecken VARVET (nr 404186) och GOTEBORGS-
VARVET (nr 414099) samt med férbundets varumérkesregistreringar
innehallande ordet VARVET exempelvis LILLA GOTEBORGS VARVET i
figur, MINI GOTEBORGS VARVET i figur, SPECIAL GOTEBORGS
VARVET i figur, STAV GOTEBORGS VARVET och SkolVarvet som

anvinds och ar registrerade for identiska tjanster.

GFIF har ocksa hallit fast vid att foreningen genom sina registreringar
med den gemensamma komponenten VARVET: GOTEBORGSVARVET
(414099), VARVET (nr 404186), SkolVarvet (nr 400026), MINI VARVET 1
visst utforande (nr 517896), LILLA VARVET 1 visst utférande (nr 517898),
MELLAN VARVET i visst utférande (nr 517897), SPECIALVARVET 1
visst utférande (nr 517902), och STAFETT VARVET 1 visst utférande (nr
517904) atnjuter serieskydd.

Vidare har GFIF vidhallit att anvidndningen av varumérket SLUSS-
VARVET aven drar otillborlig férdel av varumarkena VARVET och
GOTEBORGSVARVET som ér kénda inom en betydande del av omsétt-
ningskretsen. Anvindningen av innehavarens varumaérke ar till skada for

namnda kdnneteckens sarskiljningsformaga och anseende.

GFIF har ocksa hallit fast vid att innehavarens varuméarke ar sokt 1 ond
tro.

H&H har till grund for sitt bestridande anfort att varuméarket
SLUSSVARVET inte ar forvaxlingsbart med forbundets varumérken eller
kénnetecken samt att de motanférda mérkena inte har férvarvat utokad
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kéanneteckenskraft och tillsammans ska anses utgora en serie. H&H har
vidare som grund for bestridandet anfort att varuméarket SLUSSVARVET
inte drar otillborlig fordel av eller ar till skada for de motanférda
méarkenas sarskiljningsformaga eller anseende. H&H har slutligen hallit
fast vid att bolaget inte har varit i ond tro vid tidpunkten for ansékan.

Till utveckling av sin talan har parterna, utéver vad som anforts i PRV,
sarskilt framhallit féljande.

GFIF
Vialkdant

GOTEBORGSVARVET och VARVET ir registrerade varumérken och har
genom lang och intensiv anvindning uppnatt status av valkdnda varu-
marken och ddrmed erhallit en forstarkt sarskiljningsférmaga och kdnne-
teckenskraft som ger varumérkena ett skydd utéver det som foljer av

registreringarna.

GOTEBORGSVARVET och VARVET har sedan ar 1980 anvénts av GFIF
som varumadarken for lopartavlingen GoéteborgsVarvet, som har en sér-
stallning p4 marknaden for anordnande av l6partavlingar i form av elit-
och motionslopp. GoteborgsVarvet ar det storsta elit-och motionsloppet 1
Sverige och varumérkena GOTEBORGSVARVET och VARVET innehar
den storsta marknadsandelen (10 %) pa den relevanta marknaden. Detta
har varit fallet under en lang tid. I GoéteborgsVarvet deltar 16pare fran
hela Sverige och hela varlden och antalet anmélda 16pare 6kar standigt.
Av statistik fran Svensk Friidrotts verksamhetsberiattelse framgar att
GoteborgsVarvet har en ledande stallning pa marknaden jamfort med de
fyra storsta loppen ar 2014. GoteborgsVarvet ar vidare varldsledande pa
marknaden for anordnade av halvmaraton och innehar titeln "Varldens

storsta halvmaraton”

Brand Eye AB har pa uppdrag av GFIF genomfort en kinnedomsunder-
sokning (Marknadsundersokningen) under veckorna 12-15, 2015 vilken
visar att GOTEBORGSVARVET ir ett vilkiant varumérke. Marknads-

undersokningen har genomférts online bland 500 slumpvis utvalda del-

tagare som tillsammans utgor ett riksrepresentativt urval av konsumenter
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bosatta 1 Sverige. Deltagarna ar mellan 16 och 74 ar gamla, varav 53 %
kvinnor och 47 % mén, vilket motsvarar den aktuella omsattningskretsen.
Totalt har forfragan om att delta 1 undersékningen skickats till 817 per-
soner och undersokningen har stédngts ned automatiskt da 500 svar har

inkommit.

Av Marknadsundersokningen framgar att 72 % av samtliga intervjuade
personer uppvisar kinnedom genom att de spontant tanker pa "lépning,
halvmara, springa, motion, langlopp" m.m. nir GOTEBORGSVARVET
namns (friga 1 och 2 i Marknadsundersékningen). Nar GOTEBORGS-
VARVET kopplas till "viss form av utomhusaktivitet" ar det ytterligare
13 % som ténker pa "l6pning, halvmara, langlopp" m.m. (fraga 3 1
Marknadsundersokningen). 85 % av samtliga intervjuade personer har
darmed spontan kdnnedom om varumirket GOTEBORGSVARVET i
samband med l6pning, halvmara, langlopp och liknande.

Marknadsundersokningen innehaller dven tva fragor (fraga 4 och 5) som
underséker huruvida deltagarna betraktar GOTEBORGSVARVET som
en markor av kommersiellt ursprung eller en beteckning som far anvan-
das fritt av envar. Fraga 4 och 5 roterades, vilket innebéar att deltagarna
endast svarade p& antingen fraga 4 eller fraga 5. Nar GOTEBORGS-
VARVET kopplades till "idrottsrorelsen" 1 fraga 4 framgéar det att 66 % av
de intervjuade personerna som kiande till GOTEBORGVARVET ansag att
GOTEBORGSVARVET kunde anvindas endast av en arrangér inom
idrottsrorelsen. Nar GOTEBORGSVARVET kopplades till "idrottstév-
lingar" i fraga 5 framgar att 74 % av de intervjuade personerna som
kénde till GOTEBORGSVARVET ansag att GOTEBORGSVARVET fick

anvindas endast av en arrangor for vissa idrottstavlingar.

Varuméirkena GOTEBORGSVARVET och VARVET é&r vialkanda bland
de aktorer som bedriver verksamhet inom idrottsbranschen. GFIF har
en rad samarbeten med professionella aktorer pa marknaden, bade 1
form av sponsorer och andra samarbetspartners. Som exempel kan
namnas att aktorer sa som Adidas, Volvo, G6teborg Energi, SJ, Stadium
och Arla samarbetar och har samarbetat med GFIF under aren av-
seende GoteborgsVarvet.
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Allménheten anvéander frekvent hashtaggarna #varvet och #goteborgs-
varvet 1 inlagg rorande lopartavlingen GoteborgsVarvet.

Varumérket GOTEBORGSVARVET har vidare blivit sa ként att det
finns med 1 Nationalencyklopedins ordlista.

Anvindning av GOTEBORGSVARVET och VARVET

Logotypen for GOTEBORGSVARVET bestar av tva delar, varav den ena
ar GOTEBORGS och den andra VARVET. Delen GOTEBORGS &r i logo-
typen placerad 6ver delen VARVET, GOTEBORGS i bl&tt och VARVET i
rott, for att markera varumérkesdelen VARVET. I 16pande text 1 mark-
nadsféringsmaterial markeras GOTEBORGS med versalt G och VARVET
med versalt V pa foéljande satt, GoteborgsVarvet, 1 syfte att markera
varumérkesdelen VARVET. Bade GOTEBORGSVARVET och VARVET
framgar tydligt vid anvandning av logotypen for GOTEBORGSVARVET
och som GéteborgsVarvet 1 16pande text.

I samband med att GéteborgsVarvet arrangeras exponeras varuméarkena
under flera dagar pa banners, planscher och flaggor runt om 1 Géteborgs
stad, langs med banan och pa sjilva tavlingsdagen vid start och mal och
pa nummerlappar. I samband med, och under en lang period innan,
I6partavlingen GoteborgsVarvet arrangerar GFIF dven ett antal andra
lopp och aktiviteter som ocksa drar stor uppméarksambhet till varu-
méarkena GOTEBORGSVARVET och VARVET savél som GFIF:s 6vriga

varuméarken.

Elektroniska nyhetsbrev har skickats fran GFIF till deltagare 1 16par-
tavlingen GoteborgsVarvet och andra intresserade (ca 85 000 mottagare
vid varje utskick) infor GéteborgsVarvet 2013 och 2014. Pa hemsidan
anvinds GOTEBORGSVARVET och VARVET som varumirken i domén-

namnet och pa hemsidan.

Hemsidan dar samtliga GFIF:s varumérken exponeras hade totalt

556 807 unika besokare under perioden 1 januari-21 juni 2015. Detta har
skapat en mycket stark koppling mellan GFIF, GFIF:s erbjudna tjanster
och aktuella varumarken.
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GFIF marknadsfor dven GoteborgsVarvet och varuméarkena GOTE-
BORGSVARVET och VARVET pa Twitter, Instagram och Facebook samt
genom att publicera avsnitt av GoteborgsVarvet-TV pa GFIF:s Youtube-
kanal.

GFIF marknadsfér &ven varumérkena genom de tidningar som GFIF ger
ut 1 samarbete med Spoon (tidigare Tidningskompaniet) respektive
Bonnier Publications International AS. Tidningarna bestar av artiklar
och annat material hanforligt till 16partavlingen GéteborgsVarvet. Tid-
ningen Varvet har getts ut sedan ar 2003, bortsett fran en period aren
2012 och 2013 da tidningen Aktiv Traning istéllet gavs ut. Tidningen har
en stor spridning med lasare 6ver hela Sverige och har tryckts upp 1 totalt
516 000 exemplar under aren 2010-2015 och tidningen Aktiv Traning har
tryckts upp 1 totalt 354 450 exemplar under aren 2012 och 2013. Varu-
mirkena GOTEBORGSVARVET och VARVET anviands och marknads-
fors ocksa 1 GFIF:s arsberattelser och bocker.

GFIF marknadsfor d&ven varumérkena genom deltagande pa olika méssor

och utstallningar runt om i1 Sverige och utomlands.

Forbundet har gjort stora investeringar for att marknadsfora varu-
mérkena och uppbar dven stora intdkter 1 forhallande till dessa.

Varumérkena far stort medialt utrymme och uppméarksamheten ar riks-
tdckande. Som exempel kan ndmnas att SVT 1 och SVT Play sedan ar
2012 sander live direkt fran GoteborgsVarvet. Om VARVET, sasom PRV
anfor, inte skulle uppfattas av omséattningskretsen som ett kdnnetecken
for GoteborgsVarvet och GFIF skulle den rikstdckande artikeln fran TT,
publicerad i Svenska Dagbladet, som 1 rubriken hanvisar till VARVET,
inte ha nagot innehall eller nagon inneboérd som kan forstas av dess
lasare. GFIF:s samarbetspartner Stadium hade en helsidesannons 1 tid-
ningen Metro den 22 maj 2015. Varumérket GOTEBORGSVARVET ges
hér begransat utrymme hogt upp pa sidan, medan varuméirket VARVET
star 1 fokus genom anslaget "Starta Varvet hos oss!".
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Mycket hog kvalitet och renommé

Att varumérkena GOTEBORGSVARVET och VARVET endast forknippas
med GFIF':s verksamhet och malsattningar, haller hog kvalitet samt at-
njuter god renommé ar av storsta vikt for GFIF.

GFIF har ocksa mottagit en mingd utmérkelser och priser bl.a. ut-
mirkelsen "Arets idrottsevenemang” for 16partavlingen GoteborgsVarvet,
av tidningen Sport & Affarer.

Otillborlig fordel och skada

Att ett foretag som inte har nagot samband med GFIF anvénder ett varu-
mérke som &r forvixlingsbart med GOTEBORGSVARVET och VARVET
for identiska tjanster innebéar bl.a. att detta foretags varumarke vacker
ett intresse hos allmidnheten som medf6r en positiv marknadsférings-
effekt for foretaget vilken kan hirledas till GFIF:s varumérken GOTE-
BORGSVARVET och VARVET. Anviandningen av varumérket SLUSS-
VARVET drar pa detta séatt otillborlig fordel av GFIF:s valkédnda varu-

markens sarskiljningsférmaga och goda anseende.

Genom anviandningen av varumérket SLUSSVARVET for identiska
tjanster, som inte alls har samma inriktning, haller samma hoga kvalitet
eller atnjuter samma goda anseende, som de tjanster GFIF tillhanda-
haller under varumarkena GOTEBORGSVARVET och VARVET riskerar
bolagets varumérken att urvattnas. Varumarkena riskerar att inte
langre ge omsattningskretsen en omedelbar association till tjdnster som
star 1 6verensstimmelse med GFIF:s malsdttningar om hog kvalitet och
gott anseende och GFIF:s satsning pa miljo, folkhélsa, valgérenhet och
friidrottsrorelsen i Géteborgsregionen. Anvandningen av SLUSSVARVET
riskerar 4ven att urvattna varumérkena pa sa satt att omsattnings-
kretsen inte ldngre associerar aktuella varumérkena med GFIF. Konsu-
menter och néaringsidkare som forvaxlar de aktuella varumérkena och
déarmed felaktigt tror att SLUSSVARVET ocksa anordnas av GFIF eller
av ett foretag med ekonomiska band till GFIF, kommer att bli besvikna

nar tjansterna inte lever upp till den kvalitet som konsumenter och
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naringsidkare forknippar med GFIF och varuméirkena GOTEBORGS-
VARVET och VARVET. Anvéandningen av SLUSSVARVET f6r identiska
tjanster ar darfor skadlig fér GFIF:s varumarken GOTEBORGSVARVET
och VARVET. Anvandningen av SLUSSVARVET f6r identiska tjanster
innebér en pataglig risk for forandring 1 det ekonomiska beteendet hos
omséattningskretsen och ddrmed en verklig risk for féorfang for varu-

mérkena.
Serieskydd

GFIF innehar och anvéander idag bland annat f6ljande atta varumaérken,
vilka ingar 1 GFIF:s varumarkesserie med den gemensamma komponen-
ten VARVET: GOTEBORGSVARVET (414099), VARVET (nr 404186),
SkolVarvet (nr 400026), MINI VARVET 1 visst utforande (nr 517896),
LILLA VARVET 1 visst utférande (nr 517898), MELLAN VARVET i visst
utforande (nr 517897), SPECIAL VARVET (nr 517902), och STAFETT
VARVET (nr 517904).

Den gemensamma komponenten VARVET har séarskiljningsférmaga for
sport och idrottsaktiviteter, och ar ocksa den del som dominerar helhets-
intrycket av respektive varumérke. Att GOTEBORGSVARVET och
VARVET ar vilkdnda varuméarken stiarker etableringen av varumérkes-
serien pa marknaden, och ddrmed utékas omfattningen av skyddet for

varuméirkesserien ytterligare.

GFIF anordnade en l6partavling under varumérket SkolVarvet for forsta
gangen ar 2008. Lopartavlingen anordnades genom ett samarbete med
Stadsdelsforvaltningen 1 Majorna inom Géteborgs Kommun, som hade ett
samordningsuppdrag med de kommunala skolorna Karl Johansskolan,
Kungsladugardsskolan och Sannaskolan. Lopartavlingen SkolVarvet och
varuméirket SkolVarvet har anviants och marknadsforts av Majorna-
skolorna och GFIF tillsammans under aren 2008, 2009 och 2010, You-
Tube-video med bilder fran SkolVarvet ar 2010, en tillstandsansokan till
polisen samt 1 en pressrelease. I samband med ovan ndmnda anvindning
och marknadsféring av SkolVarvet, anviands ocksa 1 stor utstriackning
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varumérket GOTEBORGSVARVET, vilket gor kopplingen mellan GFIF,
GOTEBORGSVARVET, VARVET och SkolVarvet tydlig.

GFIF har d4ven marknadsfort SkolVarvet pa sin hemsida. Marknads-
foringen har pagatt under nistan sex ars tid. Av de atta angivna varu-
mérkena ovan innehade GFIF registreringarna for varumérkena GOTE-
BORGSVARVET, VARVET och SkolVarvet vid tidpunkten for varu-
markesansokan for SLUSSVARVET (29 april 2013). Varuméarkena MINI
VARVET 1 visst utforande, LILLA VARVET 1 visst utférande, MELLAN
VARVET 1 visst utérande, SPECIAL VARVET 1 visst utféorande samt
STAFETT VARVET i visst utférande ar varumérken som GFIF har an-
véant och anvander for att marknadsfora de 6vriga lopp som arrangeras av
GFIF i samband med arrangerandet av GéteborgsVarvet. Samtliga varu-
marken har anvants av GFIF for marknadsféring av sport- och idrotts-
aktiviteter.

Den gemensamma komponenten VARVET 1 GFIF:s varumérkesserie ar
1dentisk och har samma placering i alla varumérken 1 serien, utan skilje-
tecken, tankestreck eller mellanslag. Varumarkena associeras darfor
naturligt med varandra, och uppfattas av omsattningskretsen som en
serie av varumarken. Samtliga varumérken 1 varumérkesserien ar darfor
kéanda och val etablerade pa marknaden. Samtliga varumérken mark-
nadsfors 1 stor utstrackning samtidigt och tillsammans. Exponeringen av
den samlade varuméirkesserien ar stor, bland annat 1 samband med
marknadsféringen och anordnandet av samtliga lopp och aktiviteter som
arrangeras av GFIF 1 anslutning till arrangerandet av l6partavlingen
GoteborgsVarvet. Ar 2014, var sammanlagt 83 064 I6pare anmalda till
GFIF:s sju olika lopp. P4 hemsidan anvidnds och marknadsfors de olika

varuméarkena tillsammans.
Sdrskiljningsformaga

Definitionen av ordet "varv" inrymmer varken sport- eller idrotts-
aktivitet, 16pning, lopp eller I6partavlingar, vilka ar de tjdnster som
erbjuds under de aktuella varuméarkena och som sarskiljningsférmagan
ska bedomas utifran. Definitionerna av ndmnda tjanster inrymmer inte
ordet "varv". Ordet "varv" ar inte beskrivande for aktuella tjanster. Den

betydelse av ordet "varv" som ndmns av PRV, dvs. en "mer eller mindre
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cirkelformig rorelse som leder tillbaka till utgangspunkten", dr knappast
den mest frekventa definitionen av ordet, vilket bl.a. framgar av att
denna definition 6verhuvudtaget inte framkommer vid en s6kning pa
ordet "varv" i Nationalencyklopedins ordlista. Bedomningen av om ett
varumaérke ar beskrivande, ska goras utifran ordets betydelse, inte uti-
fran hur den aktuella tjansten i1 praktiken kan utféras. For att personer 1
omsattningskretsen ska kunna uppfatta varuméarket VARVET som be-
skrivande, kravs att personen tianker 1 ytterligare steg, eftersom ordet
"varvet" 1 sig inte dr en egenskap hos den aktuella tjansten. Varumaéarket
och markesdelen VARVET kan pa sin hojd vara suggestivt genom att ge
vissa associationer till en viss egenskap hos tjdnsten. Aven suggestiva ord

har dock ursprunglig sarskiljningsférmaga.

Exempel pa hur nagra av varldens maratonlopp anordnas visar att det
inte ar 1 form av en cirkelformad rorelse. Tvartom anordnas lopp pa en
mangd olika sétt; med start och mal pa samma, narliggande eller helt
skilda platser samt med en banstriackning som &r rak/linjar, krokig,
overlappande eller pa annat sitt ojdmn. I vissa fall anordnas lopp 1 en
mer eller mindre cirkelformig rorelse som 1 vissa fall leder tillbaka till
utgangspunkten, men detta kan knappast anses vara pa det siatt som
sport- eller idrottsaktiviteter, 16pning, lopp eller 16partavlingar ofta eller
normalt sett anordnas. PRV har inte anfért nagra anméarkningar av-
seende sarskiljningsférmaga vid registreringen av varuméarket VARVET
for bland annat "sport-och idrottsaktiviteter", inbegripande l6partav-
lingar/lopp. Mot denna bakgrund kan konstateras att VARVET och
GOTEBORGSVARVET innehar god ursprunglig sarskiljningsfsrmaga for
de aktuella tjadnsterna.

Markeslikhet

Bedomningen av markeslikheten ska goras mellan SLUSSVARVET och
GFIF:s varumérkesserie som helhet. Det utméarkande och gemensamma
sardraget 1 GFIF:s varumérkesserie dr komponenten VARVET, vilken ar
placerad sist 1 respektive varumirke. Varumarket SLUSSVARVET éar
uppbyggt enligt en identisk princip med dndelsen VARVET sist i varu-
market. Vidare ar VARVET placerat intill komponenten SLUSS, utan
skiljetecken, tankestreck eller mellanslag emellan. Da SLUSSVARVET
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har de sardrag som GFIF:s varumarkesserie har kommer omsattnings-
kretsen att associera SLUSSVARVET med varumérkesserien. Allmén-
heten kan fa uppfattningen att SLUSSVARVET ocksa ingar 1 varu-
markesserien och att l6partavlingen Slussvarvet harror fran GFIF eller
foretag med ekonomiska band med GFIF eller felaktigt tro att det finns
ett samband mellan innehavaren av SLUSSVARVET och GFIF. Det finns
darfor &ven en uppenbar risk for forvaxling mellan SLUSSVARVET och
GFIF:s varumarkesserie.

Markesdelen VARVET ar den mest sédrskiljande och mest dominerande
mirkesdelen i varumarkena. I varumérket GOTEBORGSVARVET é&r
VARVET den klart dominerande mérkesdelen eftersom GOTEBORGS ar
en geografisk plats och ort. I varuméarket SLUSSVARVET ar VARVET
ocksa den klart dominerande mérkesdelen eftersom SLUSS ocksa ar en
bendmning av ett omrade/en milj6 och en geografisk plats som saknar
eller 1 vart fall har en mycket svag sarskiljningsférmaga. Slussvarvet
genomfors 1 anslutning till slussarna i Trollhattan, vilket ocksa medfér en
1 vart fall mycket lag sarskiljningsformaga avseende markesdelen
SLUSS. Vid beaktande av den mest siarskiljande och dominerande delen
VARVET i savil SLUSSVARVET, GOTEBORGSVARVET och VARVET,
kan konstateras att det foreligger identitet, saval visuellt som fonetiskt.
Den sarskiljande och dominerande delen VARVET utgér vidare 55 % av
varuméarket SLUSSVARVET, och placeringen av VARVET ar identisk vid
en jamforelse med GOTEBORGSVARVET.

Begreppsmaissigt anviands méarkesdelen VARVET pa ett identiskt satt 1
SLUSSVARVET, GOTEBORGSVARVET och VARVET. I alla tre varu-
méarken anviands VARVET for att identifiera en l6partavling eller lopp
och inte med den lexikaliska definitionen, dvs. "mer eller mindre cirkel-
formig rorelse som leder tillbaka till utgangspunkten". Detta koncept
skapades genom och harrér fran GFIF:s vialkidnda l6partavling Gote-
borgsVarvet. Konceptet bakom konstruktionen SLUSSVARVET, GOTE-
BORGSVARVET och VARVET ér identisk. Méarkesdelen VARVET far
inte en ny mening i sammanséttningen SLUSSVARVET, utan behaller
sin kdnnetecknande stédllning, &ven med beaktande av helhetsintrycket.
Tillagget GOTEBORGS respektive SLUSS medfr inte att varumérkena
blir begreppsmaéssigt olika.
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H&H

SLUSSVARVET startade 2013 med mal att samla in pengar till Cancer-
fonden och bedrivs pa fritiden av Mattias Hilmersson och Anders Hansson
genom bolaget H&H. Ar 2013 hade SLUSSVARVET 100 deltagare, 2014
ca 300 deltagare och 2015 ca 400 deltagare. Tva tredjedelar av anmal-
ningsavgiften gar till Cancerfonden och SLUSSVARVET har hittills sam-
lat in ca 160 000 kr till Cancerfonden. All marknadsféring av SLUSS-
VARVET sker fran mun till mun, pa hemsidan samt via annonser pa
Facebook. Det finns ingen risk for kommersiell forvaxling eller att om-
sattningskretsen uppfattar att det finns ett samband mellan SLUSS-
VARVET och GoéteborgsVarvet. Risken for att SLUSSVARVET urvattnar
GFIF:s varumarken ar valdigt liten. GFIF kan inte uttala sig om vad
SLUSSVARVET:s deltagare anser om loppet, sa uttalanden om att
SLUSSVARVET inte haller hog kvalitet eller atnjuter samma anseende
utgor endast spekulationer fran GFIF:s sida. SLUSSVARVET haller en
god kvalitet och har ett gott anseende.

MINI VARVET, LILLA VARVET, MELLAN VARVET, STAFETT
VARVET och SPECIAL VARVET ar inte sammansatta ord i registre-
ringarna hos PRV, utan tva olika ord. Registreringarna gjordes dessutom
efter ansokan och registrering av SLUSSVARVET. SLUSSVARVET ar
ett sammansatt ord dar helheten ar det viktiga. Det finns fler varv som
bendmner sig med orddelen "varvet”, som Hemnévarvet, Gustavsfors-

varvet, Vikbovarvet och Léacko-Varvet.

Enligt Nationalencyklopedin har ordet “varv” betydelsen "mer eller
mindre cirkelformig rorelse som leder tillbaka till utgangspunkten". I
Svenska akademiens ordlista definieras “varv” bl.a. som “cirkelrérelse

tillbaka till utgangspunkten”.
SLUSSVARVET registrerades inte 1 ond tro. Daremot var GFIF vid ond

tro nér de skapade sin varuméarkeserie fyra manader efter att SLUSS-
VARVET blivit registrerat hos PRV.

GFIF har ingett viss bevisning till Patentbesvarsritten.
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DOMSKAL

Omsittningskretsens kiinnedom om GOTEBORGSVARVET och

dess anviandning

Som PRV har anfort 6kar en hog grad av sarskiljningsférmaga hos det
aldre varumérket risken for forvéixling (se EU-domstolens dom i mal
SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, EU:C:1997:528,
punkt 24). Vid bedomningen av kédnnetecknets sarskiljningsformaga ska
hénsyn bland annat tas till varuméarkets inneboende egenskaper, inbe-
gripet om det saknar deskriptiva element om de varor eller tjdnster med
avseende pa vilka det har registrerats, den marknadsandel som varu-
mérket innehar, hur ofta, hur lange och pa hur stort geografiskt omrade
detta varumarke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts for
att salufora det, den andel av omsattningskretsen som tack vare varu-
market kan ange att varan kommer fran ett visst foretag samt yttranden
fran handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU-dom-
stolens dom 1 forenade malen Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och
C-109/97, EU:C:1999:323, punkt 51).

Vidare kan ett varumérke tillerkédnnas ett utokat skydd enligt 2 kap. 8 §
forsta stycket 3 varumérkeslagen, om detta varumérke vid tidpunkten fér
ansokan av ett yngre varumérket var kdnt inom en betydande del av om-
sattningskretsen och anvidndningen av det yngre varumarket skulle dra
otillborlig fordel av eller utan skilig anledning vara till skada for det
aldre méarkets sarskiljningsformaga eller anseende. Bedomningen om
omséattningskretsens kinnedom ska goras 1 forhallande till omséttnings-

kretsen for de varor och tjanster for vilka varumaéarket ar registrerat.

Den 1 malet ingivna marknadsundersékningen har genomforts av Brand
Eye AB under veckorna 12-15 ar 2015 dvs. ca tva ar efter det att ansok-
ningen av det yngre varumérket limnades in. Med hansyn till att det av
utredningen i malet framgar att det dldre varuméarket anvéints under lang
tid och 1 stor omfattning dr det rimligt att anta de forhallanden som forelag
nar marknadsundersokningen genomférdes dven gjorde sig géallande vid
tidpunkten for ans6kningen. Marknadsundersokningen kan darfor laggas

till grund for bedomningen om kdnnedomen av det dldre varuméarket
GOTEBORGSVARVET.
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Syftet med undersokningen har varit att ta reda p4 om GOTEBORGS-
VARVET ar inarbetat for en viss naringsidkare. Undersékningen har
genomforts med ett sSlumpméssigt urval av den vuxna befolkningen
mellan 16 och 74 ar. Patentbesvarsratten anser att undersékningen
grundas pa ett relevant urval av respondenter. Vidare ar de fragor som
har stallts till respondenterna utformade pa ett sadant satt att deras svar

kan laggas till grund fér bedémningen av kéinnedomen om varumérket.

Pa den inledande 6ppna fragan "Vad kommer du att tdnka pa néar du ser
eller hor orden GOTEBORGSVARVET?” har 68 % svarat 16pning, 16p-
tavling, lopp, langlopp, maraton, halvmara 1 Géteborg osv. Till dem som
inte svarat enligt ovan stélldes fragan "Kommer du att tdnka pa nagot
mer, och 1 sa fall vad?” angav 7 % svar enligt ovan. Darefter stédlldes
fragan "Om jag siger att GOTEBORGSVARVET ar négot som har att
gora med en viss form av utomhusverksamhet. Vad skulle du da siga att
GOTEBORGSVARVET ir for nagot? Ytterligare 13 % svarade enligt

ovan.

Pa den efterféljande fragan instamde 74 % 1 svarsalternativet att ordet
GOTEBORGSVARVET endast kan anviandas av en arrangér medan 11 %
ansag att det fritt kunde anvidndas av vilken arrangér som helst inom
idrottsrorelsen. 74 % ansdg att GOTEBORGSVARVET é&r ett namn som
endast far anvéndas av en arrangor for vissa idrottstavlingar medan

10 % ansag att det var en bendmning som kunde anvandas fritt av vilken

arrangor som helst av idrottstavlingar.

Patentbesvarsratten anser att den genomférda marknadsundersékningen
tillsammans med 6vrig utredning av vilken framgar att det dldre varu-
miarket GOTEBORGSVARVET anvints under lang tid och i stor omfatt-
ning ger stod for att market var kdnt inom en betydande del av omsétt-
ningskretsen som ett varumérke for en idrottstéavling anordnad av en viss
arrangor vid tidpunkten for registreringen av det yngre varumérket. Mot
denna bakgrund ska varumirket GOTEBORGSVARVET &ven till-
erkdnnas forstarkt kédnneteckenskraft vid forvaxlingsbedémningen.
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Forvaxlingsrisk mellan SLUSSVARVET och GOTEBORGSVARVET
Omsdttningskretsen

Omséttningskretsen for arrangerande och anordnande av sportevene-
mang och tavlingar respektive sport- och idrottsaktiviteter som de mot-
staende méarkena omfattar 1 klass 41 far anses utgoras av saval allméan-

heten som néringsidkare och kommuner.
Bedomning av tjdnster

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att det foreligger identitet
mellan de tjdnster inom sportomradet som de motstaende markena om-

fattar 1 samma klass.
Markesjimforelse

Det finns ingen visuell eller fonetisk likhet mellan de inledande méarkes-
delarna GOTEBORGS respektive SLUSS. Eftersom bada mérkesorden
innehaller efterledet VARVET foreligger det vid en helhetsbedomning en
viss visuell och fonetisk likhet mellan de motstaende markena SLUSS-
VARVET och GOTEBORGSVARVET.

Nar det géller de tjadnster som de motstaende varuméarkena omfattar,
bl.a. l6partavlingar som kan vara utformade pa det sittet att de genom-
fors 1 form av varv, far markesdelen VARVET anses vara 1 det ndrmaste
beskrivande, jamfor ordet varva som betyder att springa férbi och fa ett
varvs forsprang och varvtid som avser den tid som uppmaéts pa ett varv.
Forleden SLUSS respektive GOTEBORGS kan féra tankarna till att
loppet genomfors pa en viss plats. Den enda begreppsmaéssiga likheten
mellan de motstaende méarkena ar alltsa att bada associerar till lopp.

Vid en helhetsbedéomning finner Patentbesvérsratten att det foreligger en
lag grad av mérkeslikhet.
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Forvdaxlingsbedémning

Med hansyn till att ordet varvet i varumarket GOTEBORGSVARVET
ansetts vara 1 det ndrmast beskrivande for de tjdnster som omfattas av
varuméirket och mirkesdelen Géteborg avser den plats dar GOTE-
BORGSVARVET genomfors far varumarket i sin helhet anses ha en lag
grad av ursprunglig sarskiljningsférmaga. Som framgatt ovan ska varu-
market emellertid atnjuta utékad kdnneteckenskraft vid forvaxlings-
bedomning.

Som angivits ovan avser de motstaende varumarkena identiska tjanster.
Det anordnas 1 Sverige lopartavlingar av olika slag och ldangd av ett stort
antal olika idrottféreningar. Snart sagt varje ort har sitt eget lopp. Det ar
ocksa vanligt nar det géller l6partavlingar att inledningen av markes-
namnet anger pa vilket ort eller pa vilken plats tdvlingen genomférs. Mot
denna bakgrund medfér den omstandigheten att de motstaende varu-
markena avser identiska tjanster och att bada innehaller efterledet
VARVET inte ensamt att omséattningskretsen pa grund harav har
anledning att anta att det ror sig om samma arrangor eller arrangorer
med ekonomiska band. Patentbesvarsratten har ovan funnit att det
endast foreligger en lag grad av markeslikhet mellan de motstaende
varumérkena SLUSSVARVET och GOTEBORGSVARVET.

Vid en helhetsbedomning med beaktande av samtliga ovan ndmnda om-
standigheter finner Patentbesvairsritten att varumarket SLUSSVARVET
inte ar forvaxlingsbart med det dldre varumarket GOTEBORGSVARVET
trots att det dldre varumérket konstaterats ha en utékad kédnneteckens-
kraft.

Fraga om anvandningen av SLUSSVARVET drar otillborlig fordel
av eller ir till skada for GOTEBORGSVARVETS sirskiljningsfor-

maga eller anseende

Aven om de motstdende kénnetecknen inte ar férvixlingsbara kan det
aldre kanda varuméarket GOTEBORGSVARVET, enligt 2 kap. 8 § forsta
stycket 3 varumaérkeslagen, utgéra hinder mot det yngre varumérket
SLUSSVARVET med avseende pa sportarrangemang m.m. i klass 41 om
anviandningen av det yngre varumérket skulle dra otillborlig fordel av
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eller utan skélig anledning vara till skada for det dldre varumaéarkets
sarskiljningsformaga eller anseende, eller om det finns en verklig risk for
det 1 framtiden (se EU-domstolens dom Intel Corporation Inc. mot CPM
United Kingdom Ltd., C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 38).

For att sadan otillborlig fordel eller skada ska vara for handen kravs bl.a.
att omséattningskretsen far uppfattningen att det finns ett samband
mellan det dldre kdnda varumérket och det yngre varumarket d&ven om
de inte forvaxlar dem. For att faststdalla om det finns ett sddant samband
ska det goras en helhetsbedomning mot bakgrund av alla relevanta
faktorer i det enskilda fallet bl.a. graden av likhet mellan de motstaende
varumérkena, arten av de tjanster for vilka vart och ett av de motstaende
varumérkena ar registrerat, inbegripet dels hur narliggande eller olika
dessa tjanster ar, dels omséattningskretsen, 1 hur hog grad det dldre varu-
market ar ként, graden av ursprunglig eller genom anvandning férvarvad
sarskiljningsférmaga hos det dldre varumarket och forekomsten av risk
for forvaxling hos allménheten (se EU-domstolens dom 1 mal Adidas,
C-408/01, EU:C:2003:582, punkterna 27—31 och Intel Corporation Inc.
mot CPM United Kingdom Ltd., C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna
40-42).

Av de skél som har anfort ovan vid forviaxlingsbedomningen kan det inte
heller antas att omséattningskretsen kan fa uppfattningen att det finns
ett samband mellan markena. Det kan ddrmed inte antas att det yngre
varuméarket SLUSSVARVET drar otillborlig fordel av eller utan skéilig
anledning &r till skada for det aldre varumérkets GOTEBORGSVARVET

sarskiljningsformaga eller anseende.
Forvaxlingsrisk mellan SLUSSVARVET och VARVET

Patentbesvarsratten delar vidare PRV:s bedomning att utredningen inte
visar att det dldre varuméarket VARVET har forvarvat nagon utokad
kanneteckenskraft samt att varuméarket SLUSSVARVET inte ar forvax-
lingsbart med varuméarket VARVET.
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Serieskydd

GFIF har gjort gdllande SLUSSVARVET éaven ar forvaxlingsbart med
GFIF:s varumarkesserie med den gemensamma komponenten VARVET:
GOTEBORGSVARVET (414099), VARVET (nr 404186), SkolVarvet (nr
400026), MINI VARVET 1 visst utférande (nr 517896), LILLA VARVET i
visst utféorande (nr 517898), MELLAN VARVET 1 visst utforande (nr
517897), SPECIAL VARVET 1 visst utférande (nr 517902), och STAFETT
VARVET 1 visst utférande (nr 517904).

For att kunna aberopas som en serie kravs att de i1 serien ingaende varu-
markena var registrerade vid den tidpunkt nér den yngre varumérkes-

ansokan gavs in till PRV.

Ansokan om registrering av varuméarket SLUSSVARVET gjordes den
29 april 2013.

Av det dberopade varumirkena var endast VARVET, GOTEBORGS-
VARVET och SkolVarvet registrerade fore tidpunkten da ansékan om
registrering av varumarket SLUSSVARVET gavs in. Utredningen visar

att dessa varumérken anvandes vid ansékningstillfallet.

For att kunna beaktas som en serie kravs ocksa att de 1 serien ingaende
varuméarkena innehaller sédrdrag som medfor att de kan associeras med

varandra.

Varuméirkena VARVET, GOTEBORGSVARVET och SkolVarvet inne-
haller den gemensamma bestandsdelen varvet. Med héansyn till att denna
bestandsdel ar av beskrivande karaktar for de aktuella tjinsterna réacker
inte denna omstéandighet for att en konsument ska fa uppfattningen att
markena har ett gemensamt ursprung. Endast tva av méarkena ar sam-
mansatta ord med ordet varvet som efterled. Vidare ar varumérket Skol-
Varvet registrerat pa ett satt som visuellt avviker fran de 6vriga tva
markena. De av GFIF aberopade varumérkena har darmed inte egen-
skaper som medfor att dessa kan betraktas som en serie.
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Ond tro

Eftersom forvaxlingsrisk inte foreligger mellan SLUSSVARVET de mot-
anférda varumarkena GOTEBORGSVARVET och VARVET s4 finns det
inte heller forutsattningar att upphéva varumérke med stéd av 2 kap. 8 §
forsta stycket 4 varuméarkeslagen.

Det finns ddrmed inte forutsiattningar att upphédva H& H:s varumérkes-
registrering SLUSSVARVET pa nagon av de grunder som GFIF har an-
fort. Overklagandet ska darfor avslas.

Sammanfattning

Patentbesvarsratten har alltsa funnit att det inte finns risk for forvaxling
mellan de motstaende méarkena, att det inte har framkommit att anvand-
ningen av SLUSSVARVET drar otillbérlig fordel av eller ar till skada for
GOTEBORGSVARVETS sirskiljningsforméga eller anseende, eller att
det finns en verklig risk for det i1 framtiden eller att den omstéandigheten
att GFIF har flera varuméarken innehallande VARVET medfor att dessa
marken ska betraktas som en serie. Slutligen har det ansetts sakna for-
utsattningar for att tillimpa bestdmmelsen om ond tro.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Jeanette Backvall, referent, och adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski.
Enhalligt.



