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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invindningen med ovanstiende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumarkesregistrering nr 371212, LEKSAND STARS, vilken avser
ddla metaller och deras legeringar samt varor av 4dla metaller eller Gverdragna darmed, e
ingaende 1 andra klasser; smycken; ur och tidmétningsinstrument, i klass 14, papper; kartong
samt produkter dédrav, ej ingdende i andra klasser; trycksaker; fotografier; pappersvaror
(skriv- och kontorsmaterial); kontorsfornodenheter (ej mébler); instruktions- och
undervisningsmaterial (e} apparater); trycktyper; klichéer; dock ej datorhandbocker, 1 klass
16, lader och liderimitationer, samt varor framstillda av dessa material och ¢j ingdende i
andra klasser; koffertar och resviskor; paraplyer, parasoller, i klass 18, tilt; markiser,
presenningar, i klass 22, vivnader och textila produkter, ej ingéende i andra klasser;
singklidder och bordsdukar, i klass 24, kidder, fotbekléddnader, huvudbonader, i klass 25,
broderier, i klass 26, mattor och mattbeldggningar, linoleum och andra material for
golvbeldggningar; tapeter (ej av textil), 1 klass 27, spel och leksaker; gymnastik- och
sportartiklar, ej ingdende i andra klasser, 1 klass 28, artiklar for rokare, 1 klass 34, annons-
och reklamverksamhet; foretagsledning; foretagsadministration; kontorstjdnster, 1 klass 33,
undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhdllning; sport- och
idrottsaktiviteter, kulturverksamhet, i Xlass 41.
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Invandaren yrkar att registreringen hévs och har som grund hirfor anfort forvixlingsbarhet
med dennes svenska varumirkesregistrering nr 316739, i figur nedan, avseende inspelade
videoband med upptagningar frdn ishockeymatcher i National Hockey League, i klass 9,
tryckalster; fotografier; brevpapper; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater);
spelkort; samlarkort, blickpennor, blyertspennor, markeringspennor, kritor, vykort,
skrivbdcker, malarbocker, bocker, tidskrifter, tidningar, album, dekaler, innefattande
stotfangardekaler for fordon, fonstermirken (av papper), omslagspapper, affischer, tryckta
skyltar (av papp eller papper) att sdtta pa dérrhandtag; haklappar (av papper), i klass 16,
klider, fotbeklddnader, huvudbonader; sportklider och sportskor; méssor, byxor, shorts,
kalsonger, boxershorts, T-shirts, sollinnen, trikitrdjor, sweaters, skjortor, traningsoveraller,
scarves, luvor, beklddnadshandskar, vantar, blazers, jackor, haklappar (ej av papper), sockor,
toftlor, sportstrumpor, hockeyshorts, i klass 25, samt spel och leksaker; sportartiklar,
ingdende i andra klasser; mun- och tandskydd for sportindamal; stavar, kiippar och klubbor
for sportandamal; mdl, skridskor, puckar, golfbollar, mekaniska spel ej med myntinkast,
séllskapsspel, leksakskappar och -klubbor, diskusar, dockor, kramleksaker; handskar for
sport, hjdlmar fér sportindamal, vadderade skydd for sportkldder, marionetter och
Julgransprydnader, ¢j belysningsartiklar elter konfektyrer, i klass 28.

STARS STAR

5

(Registrering nr 316739) (Gemenskapsvarumérke nr 121939)

Forvaxlingsbarhet &beropas tillika med invindarens gemenskapsregistrering nr 121939, i
figur ovan, vilken avser papper, kartong samt produkter dérav, ¢j ingdende i andra klasser;
trycksaker, bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister
och lim for pappersvaror och hushélisandamél; konstnirsmaterial; milarpenslar; skriv-
maskiner och kontersfornddenheter (ej mébler); instruktions- och undervisningsmaterial (¢
apparater); plastmaterial for emballering (ej ingdende i andra klasser); spelkort; trycktyper;
klichéer, 1 klass 16, klader, fotbekladnader, huvudbonader, i klass 25, samt utbildning och
underhdllning, i klass 41.

Dirutéver dberopas en inarbetad kidnneteckensritt till varumarket STARS avseende
nyttigheter hinforliga till klasserna 14, 18, 22, 24, 26, 27, 34 och 35. Ett utékat skydd
aberopas dessutom till forman for kdnnetecknen STARS respektive DALLAS STARS, i
enlighet med 6 § andra stycket varumirkesiagen. Invindaren har i allt visentligt utvecklat
sin talan enligt foljande.

Genom det stora intresset for nordamerikansk ishockey i Sverige dr Dallas Stars, eller
“the Stars” som laget ocksd kallas, mycket vil kint i Sverige, inte minst bland
ishockeysupporters, som ett lag i den nordamerikanska ishockeyligan NHL. Matcher frin
NHL sdnds regelbundet i den svenska TV-kanalen Canal+ och referat frin NHL-matcher
iterfinns si gott som dagligen i svenska TV- och radiosindningar samt i dags- och
kvallstidningar. Vidare forekommer marknadsforing och forsidlining av Dallas Stars
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supporterartiklar i Sverige bade i butiker och via svenska och internationella hemsidor p
Internet. NHL:s hemsida pa Internet (www.nhk.com) besoks i mycket stor omfattning av
svenska internetanvindare. Under 2003 besdktes NHL:s sidor drygt 18 miljoner génger fran
Sverige, fordelat pa 2,3 miljoner tillfillen, och 2004 bestktes hemsidan 14,3 miljoner gnger
fran Sverige, fordelat p& 2 miljoner tillfillen. Mot denna bakgrund torde det inte rdda ndgot
tvivel om att Stars respektive Dallas Stars i Sverige blivit kint inom en betydande del av den
krets som mirkena riktar sig till, som en beteckning for de varor och tjanster som
tillhandahdlls under dessa kannetecken./,../ Enligt ett branschintyg frin Svenska
Hockeyligan AB inkommet till PRV den 7 januari 2005, framgdr att forebilden for de
engelsksprakliga tlldgg till de ordinarie namnen som elitserielagen bérjade anvinda var just
de nordamerikanska ishockeylagen. Syftet med "smeknamnen” var att ytterligare profilera
lagen och ddrmed frdmja forsdljningen av souvenirer m m. Leksands anvandning av
tilldggsnamnet Stars utgdr dirmed ett “snyltande” pd det anseende de nordamerikanska
ishockeylagen, diribland Dallas Stars har i Sverige, med syftet att oka forsiljningen av
knngprodukter. Dessutom leder Leksands registrering till en urvattning av
igenkinningsgraden vad avser NHL:s varumérken, vilket kan medfora att tilliggsnamnet
Stars ¢j ldngre anses vara karaktéristiskt och profilerande for just NHL:s tag Dallas Stars
eller the Stars. Detta r till forfing for NHL.

Vidare anvinder Leksand kiinnetecknet Leksand Stars pd vissa supporterartiklar i -
kombination med en stjérna, pa ett sétt som till en mycket hdg grad liknar NHL:s
kénnetecken Stars, vilket ytterligare fortydligar sivil den snyltning som Leksands
anvindning innebér, som risken {6r sammanblandning mellan kinnetecknen och deras
kommersiella ursprung. Aven detta 4r till forfang f5r NHL./.../

Invindaren har som stdd or sin sak tillfort drendet foljande.

+ Utskrifter frdn svenska hemsidor pd vilka Stars och Dallas Stars omnimns.
* Utskrifter frdn hemsidor innehallande information om utsindningar av
NHL- matcher i Sverige.
» Utskrifter frdn svensk hemsida med marknadsforing och fSrsiljning av Stars och Dallas
Stars supporterartiklar.
* Exempel pd Stars och Dallas Stars-produkter som finns till forsiljning p4 hemsidan
shop.nhl.com.

Till styrkande av att Leksand anvinder varumirket Leksand Stars pé ett sitt som drar
otillborlig fordel av Stars och Dallas Stars sirskiljningsformaga och anseende dberopar NHL
en utskrift frin Leksands IF:s hemsida.

innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for inviindningen och har hirvid i allt
visentligt pAtalat att ndgon mirkeslikhet ej foreligger.

SKAL

Av 2 § varumdrkeslagen framgir bl a att ensamrétt till ett varumirke dven kan f8rvdrvas utan
registreringsforfarande da varumdrket blivit inarbetat. Ett kinnetecken anses inarbetat om
det hiir 1 landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig till 4r kint som
beteckning for de varor som tillhandahélls under kidnnetecknet.

Ay 14 § torsta stycket 6 punkten varumirkeslagen framgdr att ett varumdérke inte far
registreras om market dr forviaxlingsbart med ndgon annans varumirke som #r registrerat
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efter en tidigare ansdkan eller med ndgon annans varukiinnetecken som 4r inarbetat da
ansdkan om registrering gors.

Av 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen framgér att ett varumdrke inte far
registreras om mirket dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumirke som innehas av
ndgon annan och Ar registrerat efter en tidigare ansdkan.

Avgorande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kiinnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna fraga skall grundas pa det hethetsintryck markena formedlar och da i
forsta hand pd mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmassigt innehdll, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rader ett samnband mellan varumirkena skall beaktas. Man har dven att ta hiinsyn till
det faktum att konsumenten ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jamfora tvd
motstiende mirken, varfdr det vid forviaxlingsbeddmningen skall bortses frin ovisentliga
detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara litta att notera vid en direkt jimforelse. Det skall
dven beaktas att omséttningskretsens minnesbild av ett varumarke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kdnnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor/tjinster av samma eller liknande slag, Enligt andra
stycket kan forvixlingsbarhet emellertid dven &beropas till formin for ett kinnetecken som
dr vdl ansett hdr i landet, om anvéndningen av ett annat liknande kiinnetecken skulle dra
ofillbdrhg fordel av eller skulle vara till f6rfang for det vil ansedda kinnetecknets
sirskiljningsformaga eller anseende.

Forvixlingsbarhet enligt andra stycket forutsitts vara fSr handen i varje fall dé risk finns att
anvindningen av ett yngre liknande mirke kan ldnda det dldre mérket till forfing eller eljest
dra otillborlig fordel av detsamma. En otillbérlig fordel fir anses foreligga s snart ett yngre
mérke drar ndgon nytta av betydelse av det vil ansedda mérkets goodwill. Detta innebir i
praktiken att samma hdga krav pd egentlig mirkeslikhet inte skall upprétthilias vid
titldmpningen av denna s k anseendeskyddsregel. For tillimplighet av denna regel kriivs det
dock ett visst métt av mérkeslikhet, som i vart fall méste vara av den digniteten att den
berdrda aliménheten kan komma att forknippa mirkena med varandra, utan att for den skull
direkt forvixla desamma.

Vid faststillande av vad som utgér ett vl ansett” mirke i varumérkeslagens mening ar
graden av kdnnedom om market hos sdvil allménhet som omsittningskrets av stor vikt och i
praktiken ofta den enda objektivt avlisbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella
kriteriet dr menat att vara kvalitativt, i den meningen att dven andra goodwillskapande
aspekter skall vdgas in i begreppet. Huruvida ett mirke dr att betrakta som vl ansett” eller
inte kommer dock i praktiken att vara avhingigt nivin av kinnedom om mirket ifriga.

Vid forvixlingsbedomningen skall ocksd samtliga Gvriga relevanta fakta i det enskilda fallet
beaktas, varvid graden av kiinnedom pd marknaden om de aktuella méarkena och en hos
kidnnetecknen dérigenom forvirvad sdrskiljningsformaga spelar en central roll. Det skall
dven fastas avseende vid graden av ursprunglig sarskiljningsférmaga hos de respektive
mirkena, varvid en storre grad av i sig sirskiljande egenskaper hos ett marke skall utgéra en
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faktor som dkar risken for forvdxling mellan mirkena, i det fatl samma eller liknande
sdrskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kinnetecknet.

PRYV vill d@ven erinra om att frAgor om biittre ritt till ett varumérke inte kan avgdras av
ambetsverket. Sddana fragor kan endast tas upp till prévning av allmin domstol, se 44 §
varumdrkeslagen. PRV har sdledes hiir endast att préva huruvida det pd grundval av vad som
torebragts i drendet toreligger hinder mot den aktuella registreringens fortsatta bestand.

PRYV gor hir foljande bedémning.

Mot bakgrund av det som nyss sagts kan sdlunda dven sigas att eventuella varumirkes-
intréng till foljd av faktisk anvindning, av mahinda forvixlingsbara kinnetecken, stir
utanfor forevarande bedémning. Av det bilagda materialet, som hdmtats frin Leksands 1F:s
hemsida, framgér exempelvis att innehavaren de tacto begagnar sig av ett varumirke vilket
besitter pitagliga konceptuella likheter med invindarens kdnnetecken. Denna omstindighet
kan dock inte ligga til]l grund for hdvande av den registrering som nu #r ifriga.

D& inviindaren delvis grundar sin invindning p4 en icke registrerad réttighet maste forst
faststillas om det vid tidpunkten for innehavarens anstkan foreldg ett registreringshinder i
torm av ett forvixlingsbart kdnnetecken, vilket uppkommit genomn inarbetning. Det fAr anses
styrkt att invéindaren brukat kdnnetecknet "the Stars” och “Dallas Stars” i den utstrickning
och omfattning som framgr av ingivet material. Detta dd det saknas anledning fér PRV att
sirskilt ifrAgasitta de av inviindaren presenterade uppgifterna, vilka — till ytterligare
bekriftelse — ej heller har tillbakavisats av innehavaren.

For att det aktuella kiinneteckensbruket skall kunna stipulera en varumarkesritt krivs
emellertid ocksd att kinnetecknet inom en betydande del av omsittningskretsen hir i landet
ar kint som beteckning for de varor som tillhandah4lls under kinnetecknet ifrdga. Den
aktuella omsittningskretsen bestims utifran den grupp konsumenter vilka typiskt sett utgor
avnamarna av de produkter och/eller tjdnster som finns angivna i registreringens
varuférteckning. I forevarande fall bedéms denna grupp omfatta i stort sett alla invénare som
i ndgon form &r konsumenter av de ovan angivna nyttigheterna hénforliga till klasserna 14,
16, 18,22, 24, 25, 26. 27, 34, 35 och 41, vilket torde utgéra i stort sett hela Svenges
befolkning. Alltsd en langt stérre konsumentgrupp An den som hir i riket kan forutsittas dga
kinnedom om den nordamerikanska hockeyligan samt de produkter och tjdnster som r
forknippade med invindarens verksamhet. Av doktrin och praxis framgér att graden av
kdnnedom hos omséttningskretsen torde uppga tifl omkring 30 % for att uppfylta lagens krav
for inarbetning, dven om det samtidigt klart skall understrykas att detta inte 4r nigot absolut
gransviirde eller har ndgon direkt sjalvstindig betydelse. Inget av det material som ingivits
av inviindaren ger emellertid st6d for stutsatsen att kiinnetecknen "THE STARS”, "STARS”
eller "DALLAS STARS”, tilinarmelsevis gjorts kiint hos den relevanta omsittningskretsen, i
den grad som krivs for att utgdra en inarbetad rittighet varumirkeslagens mening. Vad det
sedan giiller frigan om invindaren 4ger tillgodoriikna sig ett utdkat skydd enligt 6 § andra
stycket varumiérkeslagen finner PRV att det presenterade materialet ej heller kan ge nigot
sakligt stod for uppfattningen att de akmella mérkena 4r att betrakta s& som vil ansedda, vare
sig i Sverige eller inom Europeiska Unionen i §vrigt.

Enligt det bifogade branschintyget frin Svenska Hockeyligan AB framgér att forebilden for
de engelsksprakliga tilldgg tilt de ordinarie namnen som elitserielagen borjade anvanda var
Just de nordamerikanska ishockeylagen. Detta forhillande framstir som uppenbart dven for
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den endast i ringa grad initierade konsumenten av hockeyunderhdlining. Det finns inte heller
skal att ifrigasiitta att det bakomliggande syftet med de “NHL-klingande namnen” i vart fall
delvis torde vara att ytterligare profilera de svenska elitserielagen och dirmed dven frimja
forsdljningen av souvenirer m m. Detta forh&llande har dock ingen sjalvstindig betydelse,
om det som nu, inte kan visas att den &beropade grunden utgérs av just ett vil ansett mirke.

Den fortsatta prévningen sker siledes med utgdngspunkt i de bida registrerade réttigheterna
vilka dberopats av invindaren. Vad det giller varuslagslikheten mellan dessa bdda
registreringar och innehavarens dito kan konstateras att samtliga aktuella kinnetecken
omfattar varor/tjinster av samma eller liknande slag, varfor varuslagslikhet &r f5r handen.

Bada de av invdndaren dberopade registreringarna innehiller mérkeselement med pétagliga
figurativa inslag, genom forefintligheten av en i respektive mirke in glende stjima. Denna
stjirna korresponderar till sitt férestallningsinnehdll med den semantiska innebérden av ordet
STAR(S), och mirkesdelen ifrdga skulle forvisso i sig kunna sidgas vara forvixlingsbar med
ett ordmirke med lydelsen STAR. Ordet STAR besitter dven i sig sirskiljningsformaga for
aktuella produkter och tjéinster. Det mirke som nu ir féremal for provning lyder emellertid
LEKSAND STARS - vilket betraktat i dess helhet och medelst en samlad beddmning - inte
kan anses forvixlingsbart med ndgot av de motanfrda kinnetecknen. Forutom den
divergens som rader i visuellt hiinseende foreligger dven tydliga fonetiska skilinader.
Innehavarens markesuppbyggnad medfor att ortsangivelsen i detta fall fir en mycket central
roll som sérskiljande moment i mirket, ehuru dylika mérkeselement i varumirkesréttsliga
sammanhang typiskt sett inte 4r dgnade att verka sirskiljande. Det forefaller emellertid i
forevarande fall hogst osannolikt att avnimarna kan forledas tro att de aktuella nyttigheterna
emanerar frin samma niringsidkare.

Mot bakgrund av vad som sagts ovan befinnes de av invindaren dberopade kdnnetecknen

inte vara forvixlingsbara med innehavarens dito. Dirmed utgor invandningen inte nigot
hinder mot registreringens fortsatta bestand. Invindningen skall dirfor avsids.

Beslutat 11 0KT 20086
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Ulrika Axelsson { ﬂ/\

Bengt Staffas

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill dverklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stalid i/l
Patentbesviirsritten, men sindas titl Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Sdderhamn, I skrivelsen skall anges det beslut som 6verklagas och den andring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in til] verket inom tv& manader fran
beslutsdagen.




