PRV , UPPHAVANDE AV REGISTRERING

FATENT~ OCH REQISTRENIMASVERKET

Invéndningsérende nr 2001/0154/0001

INVANDARE
Isaberg Restaurang AB
Box 78

330 27 Hestra

OMBUD

I3
: PPt gy
Nihimark & Zackaroff Advokatbyr U
Box 7701 y/
103 95 Stockholm 45 P

INNEHAVARE

Stiftelsen Isabergstoppen
Box 122
330 27 Hestra

OMBUD

Patentbyrén Y Wallengren Aktiebolag
Box 116
331 21 Vérnamo

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphaver varumérkesregistreringen nr 346959 med
stod av 21 § forsta stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invandningen avser varumérket ISABERG nr 346959, i figur itergivet nedan, avseende
klader, fotbekladnader, huvudbonader, i klass 25, spel och leksaker; gymnastik- och
sportartiklar, j inglende i andra klasser, i klass 28, uthyrning av kontorsmaskiner och
utrustningar; kundinformation i samband med forséljning av sportartiklar; kundinformation i
samband med forséljning av klider, livsmedel och souvenirer, i kiass 35, anordnande av
resor; bit- och kanotuthyrning samt kundinformation i samband diirmed, i klass 39,
Undervisning/utbildning; anordnande av handiedning/instruktion; underhallning; sport- och
idrottsaktiviteter; kundinformation i samband med uthyrning av sportartiklar;
kulturverksamhet, i klass 41, samt upplétande av kortvarigt boende; upplétande av

campingplatser; uthyrning av mteslokater och utstallningslokaler; uthyrning av datorer;
kladuthyrning, i klass 42.
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Invéndaren yrkar att forevarande registrering skall hivas och har som grund hirfSr anfort att
mirket &r forvixlingsbart med dennes firma Isaberg Restaurant AB (org nr 556313-0482).
Dirtill héivdas att ansokan har skett i ond tro enligt 14 § forsta stycket 7 punkten
varumirkeslagen. Bolaget skall enligt den i bolagsregistret inregistrerade verksamhets-
beskrivningen bedriva restaurang- och cateringverksamhet, konferens- och eventverksamhet,
virdepappersforvaltning, fastighetsforvaltning samt annan déirmed forenlig verksamhet.

Invindaren anfor vidare att Isaberg Restaurang AB i flera &rtionden drivit verksamhet under
varumiirket ISABERG och att méirket genom denna léngvariga och omfattande anviéndning
inarbetats som invéindarens varumirke. Vad det giller frigan om ond tro, enligt 14 § forsta
stycket punkt 7 varumirkeslagen, anfors att innehavaren ansékt om registreringen vid en
tidpunkt d& mérket anviindes av Isaberg Restaurang AB och att sékanden hade vetskap om
detta d& parterna bedrivit ett 14ngvarigt samarbete.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna for inviindningen och i huvudsak anfort
att négon forvixlingsrisk inte foreligger till foljd av att den verksamhet firman ir registrerad
fOr inte avser varor och tjéinster av samma eller liknande slag som dennes registrering avser.
Invandarens péstienden om inarbetning och ond tro tillbakavisas med héinvisning till att det
ar innehavaren som #r réttmitig dgare till varumirket ISABERG och att invindaren endast
brukat kénnetecknet s& som en nyttjanderitt. Till styrkande av detta har inlimnats viss

bevisning vari bl a dterfinns ett hyresavtal fran 1995 dir innehavaren agerar som hyresvird
och invéindaren som hyresgiist.

SKAL

PRV vill inledningsvis erinra om att frigor om biittre ritt till ett varumirke inte kan provas i
administrativ ordning. S&dana frigor kan endast tas upp till proévning av allmén domstol,

jfr 44 § varumirkeslagen. En annan sak dr att provningen av om det foreligger hinder mot
registrering enligt 14 § forsta stycket varumirkeslagen inte sillan aktualiserar
frégestillningar liknande dem i ma! angéende béttre ritt. S& kan det t ex forhalla sig vid
provning enligt 14 § forsta stycket 7 punkten varuméirkeslagen d fraga inte sillan
uppkommer om vem av parterna som skall anses vara den som anviint en viss beteckning i
ett visst sammanhang. Sprékligt och/eller figurativt identiska mirken som olika personer gor
ansprik pd betraktas i en sddan prévning som olika kinnetecken. PRV har siledes hiir endast

att prova huruvida det p grundval av vad som forebragts i drendet foreligger hinder mot den
aktueila registreringens fortsatta bestind.

Av 2 § varumirkeslagen framgér att det dven utan registrering forviirvas ensamritt till ett
varumiirke, dd mérket har blivit inarbetat. Ett kinnetecken anses inarbetat, om det hér i

landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig &r kint som beteckning for
de varor som tillhandahélis under kinnetecknet.

Av 14 § forsta stycket 6 punkten varumirkeslagen framgar att ett varumirke inte fir
registreras om mirket dr forvéixlingsbart med nigon annans firma eller varumiirke som ir
registrerat efter en tidigare anstkan eller med ndgon annans varukéinnetecken som ar
inarbetat d& ansdkan om registrering gors och av 7 punkten samma paragraf framgér att
registreringshinder ocksa foreligger om mirket &r forvixlingsbart med ett varukinnetecken
som vid tiden fSr ansSkan anviindes av ndgon annan samt ansékan gjorts med vetskap om
detta och sdkanden inte anviint sitt mérke innan det andra kiinnetecknet togs 1 bruk.
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Enligt 6 § forsta stycket varumiirkeslagen anses kénnetecken som huvudregel vara
forvaxlingsbara endast om de avser varor/tjinster av samma eller liknande slag. Frégan
huruvida det foreligger risk for forvixling mellan tvd varumirken skall emellertid avglras
efter en helhetsbeddmning i vilken alla omstindigheter i det enskilda fallet skall beaktas.
Bedémningen av mérkes- och varuslagslikheten skall ske med tillimpning av den s k
produktregein. Det innebir att kravet p& mirkeslikhet blir mindre om de varor/tjanster som
kéinnetecknen anvénds for 4r i stort sett desamma och — omviint — att det inte stiills s& stora

krav pé varuslagslikheten om mirkena ar identiska, for att forvéaxlingsbarhet skall vara for
handen.

PRV gor foljande bedémning,

Angéende invindarens pastiende om forefintligheten av en denne tillkommande inarbetad
rittighet avseende kénnetecknet ISABERG kan konstateras att ingen som helst utredning
eller bevisning till styrkande av detta har firebragts i drendet. Den fortsatta bedémningen
avser séledes endast huruvida innehavarens registrering ir forvéxlingsbar med den av
invéndaren dberopade firmaregistreringen Isaberg Restaurang AB.

Vad det giller mérkeslikheten mellan de ifrigavarande kinnetecknen kan fastslds att
firmadominanten ISABERG utgdr det helt dominerande och barande inslaget i inviindarens
firma. Inviindarens mirke bestar utestutande av detta ord, ehuru sjdlva texten besitter vissa
figurativa moment. En klar kiinneteckenslikhet kan emellertid konstateras mellan de hir
motstdende registreringarna.

PRV finner tillika att det i varumiirkesrittslig mening foreligger en varuslagslikhet mellan de
aktuella kinnetecknen. Som exempel harpé kan nimnas att de tjanster som omfattas av
varumérkesregistreringen och avser “kundinformation i samband med forsdlining av
livsmedel”, “upplétande av kortvarigt boende”, “upplétande av campingplatser” samt
“uthyrning av métes- och utstillningslokaler” till sin art omfattas av eller iir alltfor
nérstdende de verksamheter som avses bedrivas under firman Isaberg Restaurang AB.

Mot bakgrund av att en betydande mirkeslikhet rader mellan kénnetecknen finper PRV
darfor de aktuella registreringarna forvixlingsbara, enli gt 14 § forsta stycket 6 punkten
varumdrkeslagen. Vid detta forhéllande saknas anledning fir imbetsverket att vidare séka
utrona huruvida registreringen ar gjord i ond tro enligt 7 punkten samma paragraf.

D4 forvaxlingsbarhet med ett for annan tidi gare inregistl:erat kinnetecken kan konstateras
foreligger hinder for registreringens fortsatta bestind. Registreringen skall drfor upphivas.

\

David Helm—"" ™ | "&g/

Bengt Staffas




PRV “

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKEY

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som overklagas och den 4ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva manader frin
beslutsdagen.




