PRV UPPHAVANDE AV REGISTRERING

PATEMT~ OCH AEGISTRERINGSVERKET

Invéindningsirende nr 2005/0002/0001

Registrering nr 369144

INVANDARE

VK handel i Lidképing AB Exp. Patent- och rogistreringsverket
Box 2250 :

531 02 Lidkoping 2006 -09- 2 5

OMBUD
Milarte Consulting

Haga Kyrkogata 14 a
411 23 Goteborg

INNEHAVARE

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha
2500 Shingai

iwata-Shi, Shizuoka-Ken

JAPAN

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumirkesregistreringen nr 369144 med
stod av 21 § 1 st varumdrkeslagen (1960:644), nedan VmlL..

ARENDET
Invandningen avser varumarket VK med registreringsnummer 369144, vilket avser
snoskotrar och konstruktionsdelar dértill i klass 12.

Inviindaren har, som det far forstds, yrkat att innehavarens registrering ska hivas da det
saknar sdrskiljningsforméga och innehavaren inte har visat att det ifrdgavarande mirket 4r
inarbetat. Som grund for att registreringen ska hiivas har invéindaren dven anfort att
innehavarens mirke ir forvixlingsbart med inviindarens firma VK Handel i Lidkoping AB,
med organisationsnummer 556389-1562, under vilken bolaget enligt
verksamhetsbeskrivningen i Niringslivsregistret ska bedriva hande! med bilar, motorcyklar
och reservdelar samt dirmed forenlig verksamhet. Vidare har invéindaren, som det far
forstas, hivdat att innehavarens mirke &r forvixlingsbart med invéndarens inarbetade rétt till
varumirket VK HANDEL.

Invindaren har utvecklat grunderna och har i allt visentligt anfort féljande. Invéindaren har
bedrivit verksamhet under firman VK Handel sedan 1998/1999. Verksamheten har bestétt av
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forsilining av bilar och motorcyklar samt utveckling av tillbehor till dessa.
Marknadsforingen har skett via annonsering i tidningar, bland annat de rikstéckande
tidningama BIKE och MC nytt. Vidare har invéindaren en hemsida samt deltagit vid méssor.
Inviindaren har dterforsiljare 6ver hela Sverige och genom dessa knutit kundkontakter och
dsirmed etablerat sig sdsom handlare under ndmnda mirke. Inviindarens produkter har
marknadsforts till sdvil handlare som privatpersoner och nér handlare varit mellanled mot
privata slutkunder har invindaren alltid varit min om att det ska framgé att det &r
inviindarens produkt som sélts via mellanhand.

Invindaren har vidare anfbrt att snéskotrar har ménga gemensamma nimnare med bilar och
motorcyklar och att de s#ljs under liknande former. Savil skoter som bil och motorcykel kan
anvindas till rekreation, néje, arbete och transport. En skoter #r inte utbytbar mot bil eller
motorcykel utan snarare som ett komplement avsett for andra 4rstider eller annat underlag.
Detta gbr att en kund som avser att infrskaffa ndgot av ntimnda fordon troligen ser till alla
typer av fordon beroende pé anvéndningsomride. Smé vespaliknande mopeder eller
motorcyklar benimns idag som skoter. Innehavaren siljer sina produkter via olika led runt
om i Sverige och mest kéint #r Yamaha Center som finns representerade i stor utstrickning i
Norra Sverige. Vidare anviinder sig innehavaren av andra kanaler som i likhet med Yamaha
Center erbjuder hela innehavarens sortiment av sdvil motorcyklar som skotrar och tillbehér.
Annonser om invindarens produkter forekommer i press och pd hemsidor avsedda for
motorcykeldkare och ddrmed J3ses dessa dven av dem som 4r intresserade och dédrmed
presumtiva kunder till innehavarens skotrar och andra produkter. Invindarens firma och
innehavarens mérke dr forvixlingsbara for att en kund inte alltid uppfattar skillnaden mellan
en modellbeteckning och en tillverkare. Vidare har invindaren sdlt och utarbetat
avgassystem till motorcyklar under namnet Scorpion samt Akrapovic” och har importerat
bilar och motorcyklar. Inviindaren har pibdrjat ett samarbete med en importdr av mopeder, i
vardagstal skoter, som ska salufras under bendmningen VK-50 dér -50 &r dgnat att beskriva
slagvolym och inte kan anses som ett varumiirke. Invéindaren har lagt ut mycket tid och
pengar i utformningen av nya avgassystem som ska patenteras och salufras under
beteckningen VK-racing. Infor forsdljningen 4r det viktigt att invéindaren kan se sitt mirke
som skyddat for exploatering. Risken dr uppenbar att en kund inte ser skillnaden mellan VK
Handels produkter, i synnerhet VK-50, och innehavarens skotrar.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna for inviindningen och anfért féljande. 1
samband med att innehavaren anstkte om registrering av méirket tog innehavaren kontakt
med inviindaren. Innehavaren ville forsfkra sig om att inviindaren inte hade nagra
invindningar mot att innehavaren erhdll registrering av mérket VK fSr varuslaget snéskotrar.
Under ansdkningsforfarandet limnade invéindaren in en protest mot anstékan. PRV utfirdade
da ett foreliaggande dir invindarens firma motanfbrdes som hinder mot en registrering av
mirket. Innehavaren bestred att forviixlingsrisk foreldg och PRV registrerade dérefter
mirket. PRV har sdledes redan gjort en bedémning angdende forviixlingsrisken. Inviindaren
har inte visat att nigon inarbetat rétt foreligger till mérkena VK eller VK Handel vare sig for
de varuslag som anges i firmans verksamhetsbeskrivning eller for sidana varuslag som
innehavarens mirke avser. Sndskotrar &r ett mycket speciellt fordon med speciella
egenskaper med mycket {3 gemensamma némnare med bilar och motorcyklar. Forsiljningen
och distributionen av sndskotrar sker genom helt andra kanaler #n vad som &r fallet med
bilar och motorcyklar. Anviindningsomradet nir det giller sndskotrar 4r av ett helt annat slag
4n vad som &r fallet med bilar och motorcyklar. Mellan snéskotrar och bilar/motorcyklar
rider ingen varuslagslikhet. Inviindarens firma lyder i sin helhet VK Handel i Lidk6ping AB.
Firmadominanten VK Handel har formodligen den egenskapen att kunna identifiera vilken
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firma och verksamhet som det 4r friga om. Ddremot har knappast bokstavskombinationen
VK i sig den funktionen, det vill siga VK anvint ensamt forknippas inte stirskilt med firman
VK Handel i Lidképing AB av allménheten. Om bokstavskombinationen VK anviénds for
varuslaget snSskotrar fir det osannolikt att konsumenten kommer att uppfatta att produkten
h4rror fran firman VK Handel i Lidkoping AB, sérskilt med beaktande av att verksamheten
inte ens omfattar sndskotrar. [ Néringslivsregistret finns 38 olika firmor som inleds med
bokstavskombinationen VK. Av dessa firmor finns fyra belligna i de 14n dér invéindaren har
sitt siite. Bokstavskombinationen VK i sig har siledes uppenbarligen inte egenskapen att
kunna identifiera ndgon av firmorna. Innehavaren har vidare anfort att innehavaren anvint
mérket VK i Sverige sedan 1988 for sndskotrar i olika utféranden. Sedan 1998 har det i
genomsnitt sdlts drygt 400 sndskotrar per ir p& den svenska marknaden. Det fSrhallande att
VK Handel reagerar nu, det vill stiga efter att innehavaren tog kontakt med invéindaren, visar
med all dnskvird tydlighet dels att marknadsforing och forsdljning av sndskotrar sker via
helt andra kanaler dn bilar och motorcyklar, dels att konsumenten inte riskerar att vilseledas
om det kommersiella ursprunget, dels att VK Handel ser en chans att sl4 mynt av situationen.
Inviindaren har inte visat att det foreligger ndgon ensamritt till VK-50 eller VK-racing.

Innehavaren har som stdd for sin anvindning inkommit med kopior pa utdrag ur senaste
drens produktkataloger.

SKAL

Enligt 2 § VmL anses ett kinnetecken vara inarbetat om det hér i landet inom en betydande
del av den krets till vilken det riktar sig dr kdnt som beteckning for de varor som
tillhandahdlls under kinnetecknet.

Ett varumdérke far enligt 13 § VmL registreras endast om det har sérskiljningsformaéga. Ett
mérke som uteslutande eller med endast mindre &ndring eller tilldgg anger varans art,
beskaffenhet, mingd, anvindning, pris eller geografiska ursprung eller tiden for dess
framstillande, skall inte i och for sig anses ha sirskiljningsforméga.

1 14 § forsta stycket punkten 6 VmL anges att ett varumdérke inte far registreras om miirket &r
forviixlingsbart med ett namn eller en firma som ndgon annan anvinder i en
niringsverksamhet, med nigon annans varumérke som #r registrerat efter tidigare anstkan
eller med ndgon annans varukiinnetecken som &r inarbetat d& ansdkan om registrering gbrs.

Fragan huruvida det (Breligger risk for forviixling mellan tvd kinnetecken skall avgoras efler
en helhetsbeddmning vid vilken alla omstindigheter av betydelse i det enskilda fallet skall
beaktas, framf®rallt likheten mellan kdnnetecknen samt likheten avseende de varor och/eller
tjanster som kinnetecknen avser. Kravet pa kéinneteckenslikhet blir mindre om de
varor/tjéinster som kiinnetecknen anvinds for 4r 1 stort sett desamma och — omviint — att det
inte stills s& stora krav pa varw/tjdnsteslagslikheten om kinnetecknen 4r identiska, for att
forviaxlingsbarhet skall anses foreligga. Vid beddmningen av kiinneteckenslikheten skall
avseende bland annat fistas vid kdnnetecknens s#rskiljningsforméga, varvid
forvixlingsrisken mellan dessa blir stérre om de besitter samma sérskiljande besténdsdelar.

PRV gor féljande beddmning.
Invindaren har yrkat att innehavarens registrering ska hivas d4 mérket saknar

sdrskiljningsformaga. Med anledning hirav kan inledningsvis konstateras att det
ifrigavarande mirket VK har formaga att sérskilja innehavarens varor frén andra



PRV B

PATEMT~ DCH REGISTRERINGIVERKET

néiringsidkares varor och tj4nster d& denna bokstavskombination pa intet sitt anger varornas
art eller beskaffenhet eller utgdr nigon vedertagen forkortning inom branschen. Invéndaren
har vidare havdat att invindaren har en inarbetad ritt till mérket VK HANDEL. Av det
underlag som givits in till PRV for styrkande hirav kan emellertid inte dras slutsatsen aft
inviindaren kan tilirfikna sig en inarbetad rittighet enligt 2 § VmL avseende mirket VK
HANDEL. Inviindaren har i sin framstillning dven hnvisat till mirkena VK-50 och VK-
racing. Invindaren har dock inte visat att det angiende dessa mérken fOreligger ndgon
inarbetad eller registrerad rtt som tilthér honom. Forvixlingsbeddmningen i forevarande
Arende kommer siledes att utgdras av en jamfbrelse mellan innehavarens mérke och
invéindarens registrerade firma.

Det dominerande elementet i inviindarens firma utgdrs av bokstavskombinationen VK da
efterledet, Handel i Lidkdping AB, endast anger verksamhetens art, geografiska beldgenhet
och associationsform. Firmadominanten #r siledes identisk med innehavarens mirke varvid
kiinneteckenslikhet freligger. Vidare finns det i varuméirkesrittslig mening ett ndra samband
mellan de varor, snoskotrar och konstruktionsdelar dértill, som innehavarens mérke avser
och den verksamhet, handel med bilar, motorcyklar och reservdelar och dérmed forenlig
verksamhet, som invéindaren avser att bedriva under sin firma. Intemetsokningar visar dven
att det 4r vanligt forekommande att skotrar och motoreyklar utbjuds till forséljning via
samma kanaler. Vid en helhetsbedémning #r mirket dirfr forviixlingsbart med invandarens
firma.

Foljaktligen utgdr invéindningen hinder mot registreringen. Innehavarens registrering skall
dérfor upphéivas.

Beslutat den 25 SEP 7006

Wiidd

Ulrika Axelsson

Anna Axefsson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Séderhamn. | skrivelsen skall anges det beslut som Sverklagas och den dndring i
beslutet som begiirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader fran
beslutets dag.




