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Invindningsirende nr 2008/0035/0001

Registrering nr 393366
INVANDARE
Tryggis AB
Nildenvigen 2 Exp. Patent- och raniciarian ot
8§30 44 Nilden ‘
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INNEHAVARE

Nordic Bike Aktiebolag
Gustavslundsvigen 12
167 51 Bromma

OMBUD

Advokatfirman Nordia Kommanditbolag
Box 70389
107 24 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumirkesregistreringen nr 393366 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser invindning mot varumirket TRYGGIS, med registreringsnummer 393366,
registrerat for skyddsutrustningar namligen skyddande hjalmar {6r sport, cykelhjilmar,
ridhjdlmar, ridhjélmar for skydd mot skador, skyddshjdlmar for motorcyklister; sportviitskor
(formade) for att innehalla skyddshjdlmar; svetshjélmar; cykeldatorer; sporthjdlmar, hjilmar
for skydd mot olyckor, industrietla skyddshjélmar, skyddande hjdlmar for cyklister,
skyddande hjdlmar for industriell anvindning, skyddande hjdlmar for motorcyklister,
skyddande hjdlmar for skidakare, skyddande sporthjidlmar; skyddsanordningar mot olyckor
for personligt bruk; skyddshjilmar, skyddshjilmar for motorcyklister; sportbagar anpassade
(formade) for att innehélla skyddshjdlmar; ansiktsskydd anpassade for anvindning med
hjdlmar; hjdlmar {6r motorcyklister, hjilmar {6r skydd mot olyckor, hjdlmar for
sportandamal, ishockeyhjélmar, kanotisthjdlmar, sikerhetshjdlmar, sékerhetshjdlmar
innefattande andningsadapter, i klass 9, cykelbelysningar; skvddsanordningar for
belysningar, 1 klass 11, cyklar, cykeldelar, och komponenter ingéende t klassen; barnsitsar
for cyklar; cykelkorgar; cykeldick; cykeldrev; drevkransar for cyklar; dampgafflar (delar av
cyklar); kedjeskydd for cyklar, reparationssatser, sadeléverdrag, sadelstolpar, styrstammar,
styréndar, vixlar och vixelreglage, pakethallare, cykelviskor anpassade for cyklar,
cykelsadlar; cykelramar; cykelstdd (delar av cykiar); evkelkedjor; cykelstyren; cykelhjul,
cykeldidck; dubbar fér déck; innerslangar {or cyklar; cykelpumpar; reparationssatser for
innerslangar; cykelbromsar; bromsdelar ingaende 1 klassen; cykelstiankskdrmar; cykelfilgar;
cykelnav; cykelpedaler; cykelekrar; sadelskydd; cykeiringklockor; kérriktningsvigvisare for
cyklar; axlar for cyklar och barnvagnar; backspeglar till cyklar; barnvagnar,
barnvagnssuffletter; siteséverdrag tor cyklar; 1opvagnar; sikerhetsstolar for barn for fordon;
stoldskyddsanordningar {or cyklar; trehjuliga cyklar, trehjuliga budeykiar; karror; ventiler
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for cykel- och barnvagnsdéck; blandskyddsanordningar for cyklar; ekerskydd for cyklar;
solskydd for bilmutor; dverdrag for barnvagnar, i klass 12, barnstolar; gastolar fér barn;
stolar; dkpasar for barn; lekhagar for barn; mattor for spadbarnhagar; mébler, speglar,
tavelramar, varor( ¢ ingéende 1 andra klasser) av tré, kork, vass, rotting, korg, horn, ben,
elfenben, valfiskben, snickskal, barmnsten, parlemor, sjoskum eller av erséttningar for dess
material, eller av plast; stillning for badkar, 1 klass 20, sporthuvudbonader (andra én
hjélmar); halkskydd for skor, halkskydd {or stovlar; skyddsklader (andra dn for skydd mot
olyckor eller skador), i klass 25, samt sportutrustningar for cykling, skidékning, skidskor och
inlines; spel och leksaker; gymnastisk och sportartiklar sdsom stationfra motionsredskap,
fitnessprodukter, hantlar, 16pband, motionscyklar; friktionsbromsade, luftbromsade, och
magnetbromsade, spinningeyklar, pressbénkar, roddmaskiner, skivstiinger, steppmaskiner
och viktbankar, armbégsskydd (sportartikiar), benskydd (sportartiklar), kndskydd
(sportartiklar), 1 klass 28.

Invindaren har yrkat att innehavarens registrering ska upphévas och har som grund for
invandningen anfdrt att mérket &r dgnat att uppfattas som dennes firma TRYGGIS AB, har
registrerats i ond tro samt ir forvixlingsbart med firman TRYGGIS AB, med
organisationsnummer 556664-0156, under vilken det enligt verksamhetsbeskrivningen 1
Niringslivsregistret ska bedrivas handel, formedling, konsultationer och uthyrning av
konfektion, fritidsprodukter, motorfordon och batar, handel med och forvaltning av
fastigheter, handel med virdepapper och ddrmed forenlig verksamhet,

Till stéd for invindningen har invindaren anfort i huvadsak féljande. Invindaren
kontaktades av Advokatfirman Nordia som pé uppdrag av innehavaren stéllde forfrdgan om
mdjlighet till att kdpa fSretagsnamnet Tryggis. Detta framgér dven av innehavarens egna
utsagor denne avbdjde erbjudandet. Vid ett senare tillfélle registrerade innehavaren
varumérket TRYGGIS med full vetskap om att mirket anvindes av annan. Denna
registrering ar utom tvivel gjord 1 ond tro. Vidare ér invéndaren verksam 1 cykelbranschen,
vilket kan leda i1l forvaxlingar till invindarens nackdel. Merparten av innehavarens varor
kan klassas som fritidsprodukter. Det framgér av varumérkeslagen att ett varumdrke inte far
registreras om mdrket innehaller eller bestar av nagot, som dr dgnat att uppfattas som annans
firma. Inte heller om mérket dr forvéxlingsbart med ett namn eller en firma i
naringslivsregistret. Invandaren kan komma att ta védsentlig ekonomisk skada till {8ljd av
denna registrering. [ detta fall &r det uppenbart att bada dess kriterier dr uppfyllda.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna fér invéindningen och har 1 huvudsak
anfért f6ljande. Den 4 maj 2007 ingav innehavaren en ansdkan om registrering av
varumérket TRYGGIS. PRV meddelade i ett foreldggande den 14 september 2007 att méarket
var forvixlingsbart med firman Tryggis AB dé det forelag mérkeslikhet samt varuslaglikhet 1
klass 12 och 25. Med anledning av detta begridnsade innehavaren ansékan genom att helt
utesluta klass 25 samt genom att gbra begransningar i klass 12 och mirket registrerades.
Innehavaren har, mot ovan angiven bakgrund, under hela ansdkningsforfarandet agerat i
enlighet med PRV:s rekommendationer och beddmningar for att mirket inte skulle komma 1
konflikt med invindaren. Det framgar inte av TRY GGIS AB:s verksamhetsbeskrivning att
bolaget ska vara verksamt eller arbeta med sékerhetsutrustning och/elier barnsikerhet, vilket
dr vad varumirket TRY GGIS i huvudsak ér registrerat {or. Innehavaren bestrider att
begreppet fritidsprodukter i TRYGGIS AB:s verksamhetsbeskrivning skulle innefatta
merparten av innehavarens sortiment, Vid kontakter med fdretrddaren for invindaren
bekriftades det att bolaget inte var verksamt inom cykelbranschen utan att det &r verksamt
inom motorcykelbranschen och klddbranschen. Dessutom visar de triffar som registrerats
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vid sékning pa internet avseende invéndaren 1 huvudsak en websida med adressen
www.crossbil.se. Den uppgift som invindaren ldmnat 1 sin invindning om att de skulie vara
verksamma inom cykelbranschen ér saledes ny for innehavaren. Det dr1 och {Or sig riktigt att
innehavarens registrering omfattar skyddshjilmar for motorcyklister, skyddande hjdlmar f6r
motorcyklister och hjdlmar for motoreyklister. For det fall registreringen 1 de delar den avser
hjélmar {or motoreyklister skulle anses vara forvéxlingsbar med invdndares firma medger
innehavaren att registreringen 1 dessa delar tas bort.

Innehavaren har vidare anfoért foljande. Det dr riktigt att kontakt togs med invéndaren under
slutet av september/bdrjan av oktober 2007, i syfte att efterhdra om denne var villig att
tdmna sitt medgivande till varumérket TRYGGIS. [nnehavaren var da av uppfattningen att
Tryggis AB:s verksamhetsbeskrivning inte kolliderade med de varor som innehavarens
varumérket avser. D4 invéndaren nekade till medgivande efterfragade di innehavaren om
invindaren Onskade dveridta finman. Den képeskilling som erbjéds accepterades dock inte av
invindaren varfor innehavaren valde att istiilet begriinsa varumérkesansdkan.

Innehavaren har hédrvid bifogat forldgganden samt §vrig korrespondens med PRV,

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket punkten 4 varumérkestagen far ett varumarke inte registreras bland
annat om mirket innehaller eller bestar av ndgot, som &r dgnat att uppfattas som annans
firma. I huvudsak avser registreringshindret endast de fall firman intagits 1 mérket 1
oftrindrat skick eller med obetydliga tilligg eller forindringar. Ar miirket i sin helhet likt
annans firma ska diremot forvixlingsbedémning goras i enlighet med 6 punkten samma
paragraf.

Av 14 § forsta stycket punkten 6 varumérkeslagen framgar att ett varumérke inte far
registreras om market dr férvaxlingsbart med ett namn eller en firma som nagon annan
anvinder i en niringsverksamhet, med nigon annans varumérke som &r registrerat efter
tidigare ansdkan eller med ndgon annans varukénnetecken som ir inarbetat da ansdkan om
registrering gors.

Enligt 6 § forsta stycket varumarkeslagen anses kéinnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor/tjdnster av samma eller liknande slag.

Fragan om forvéxlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbeddmning dér alla omstandigheter
av betydelse 1 sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor som mirkena avser. Avgdrande vid besvarande av frigan om
forvaxlingsbarhet blir, 1 de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kinnetecknen
kan bedémas likna varandra. Beddmningen av denna fraga ska grundas pd markenas visuella
och fonetiska likhet. Hiinsyn ska dven tas till om orden i de aktuella mérkena besitter ett
gemensamt eller liknande begreppsmissigt innehall, varvid risken for att konsumenterna
genom association uppfattar att det rider ett samband mellan varumirkena ska beaktas.

Av 14 § forsta stycket punkten 7 varumérkeslagen framgar att registreringshinder foreligger

om mirket dr forvéxlingsbart med ett varukdnnetecken som vid tiden for ansékan anvinds av
négon annan samt ansdkan gjorts med vetskap om detta och sékanden inte anvint sitt mérke

innan det andra kdnnetecknet togs 1 bruk.
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PRV gir foljande beddmning

Inledningsvis betraffande om innehavarens mirke &r dgnat att uppfattas som annans firma
kan konstateras att firman inte 4r identiskt med mirket. Innehavarens mérke ér saledes inte
dgnat att uppfattas som annans firma.

Innehavarens mérke bestar av lydelsen TRY GGIS och den motanforda firman bestar av
lydelsen TRYGGIS AB. Det kan dirmed konstateras att innehavarens mérke &r identiskt
med den sirskiljande delen i den motanforda firman. Dérmed foreligger kinneteckenslikhet.

Betriffande varuslagslikheten kinnetecknen emellan sé bedrivs under den av invindaren
gberopade firman bland annat handel med fritidsprodukter. Innehavarens mérke avser bland
annat cyklar, tillbehér, utrustning, samt sakerhetsprodukter dartill, samt sportutrustning, spel
och leksaker i klass 9, 11, 12, 25, och 28. Fritidsprodukter &r ett brett uttryck som kan
omfattas av alla sorters produkter som anvinds vid utférande av fritidssysslor, exempelvis de
varor som nidmns ovan. Det kan didrmed konstateras att det foreligger varu- och
tjinsteslagslikhet kiinnetecknen emellan. Vid en samlad beddmning finner PRV att
innehavarens mirke dr forvixlingsbart med den av invindaren dberopade firman. Den av
innehavaren foreslagna begrisningen av varufdrteckningen foranleder ingen annan
bedémning.

Vad giller frdgan om ond tro framgér det av bade innehavarens och inviindaren utsagor att
innehavaren hdrt av sig till invindaren i syfte att fa ett medgivande till registrering alternativt
f3 till stdnd en &verlitelse. Av utredningen tycks dock detta har skett efter att ansékan om
registrering lnmmats in till PRV, Det finns i vart fall inget i det till PRV inlémnade materialet
som styrker att invindaren kéint till inviindarens anvéndning av kdnnetecknet TRYGGIS och
ldmnat in ansékan med vetskap om detta. Darmed ér det inte visat att mérket registrerat i ond
tro.

Vid dessa forhallanden utgdr grunderna for invandningen hinder for att 1ita registreringen
besta. Registreringen ska dérfor upphéivas.

Bestutat den / 0 8 MAJ 2009
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill éverklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stélld till
Patentbesviérsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Séderhamn, | skrivelsen ska anges det beslut som Gverklagas och den éndring 1
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvi ménader frin
beslutets dag.




