PRV UPPHAVANDE AV REGISTRERING

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Invéndningsirende nr 2008/0019/0001

Registrering nr 393003

INVANDARE

Arena Distribution S.A.
Impasse des Ecureuils 2
1763 Granges Paccot
Schweiz

OMBUD

Albihns AB
Box 5581 Exp. Patent- anh ragistrernasverket
114 85 Stockholm

100y -08- 2 8

INNEHAVARE

Swedbank AB
105 34 Stockholm

OMBUD

Essen International AB
Kungsbron 2
111 22 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upph#ver varumirkesregistreringen nr 393003 med
st6d av 21 § forsta stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invéndningen avser varumarket SWEDBANK ARENA, med registreringsnummer 393003,
registrerat for papper; kartong samt produkter dérav, ej ingéende i andra klasser; trycksaker;
bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim
for pappersvaror och hushéllsindamél; konstnirsmaterial; mélarpenslar; skrivmaskiner och
kontorsférnédenheter (e mébler); instruktions- och undervisningsmaterial (&) apparater);
plastmaterial f6r emballering (¢j ingdende i andra klasser); trycktyper; klichéer, i klass 16,
klader, fotbeklddnader, huvudbonader, dock ej badklider, i klass 25, spel och leksaker;
gymnastik- och sportartiklar (dock ej simredskap), ej ingdende i andra klasser;
julgransprydnader, klass 28, annons- och reklamverksambhet; fretagsledning;
foretagsadministration; kontorstjénster, i klass 35, forsakringsverksamhet; finansiella
tjénster; monetéra tjénster; fastighetsmakleri, i klass 36, transport; emballering och férvaring
av gods; bilparkeringar, anordnande av resor, i klass 39, undervisning/utbildning;
anordnande av handledning/instruktion; underhallning; sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet, i klass 41, utskéinkning av mat och dryck; kortvarigt boende, i klass 43,
medicinska tjnster; veterindra tjdnster; hygienisk vard och skénhetsvard for méanniskor och
djur; tjéinster inom jordbruks, tridgardsskotsel och skogsvard, i klass 44 samt juridiska
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tjdnster; sdkerhetstjénster for att skydda egendom och individer; personliga och sociala
tjénster utforda for att tillimétesgd individers behov, i klass 45.

Invéindaren yrkar att registreringen ska upphévas avseende samtliga varor i klasserna 25, 28
och tjinsterna sport- och idrottsaktiviteter i klass 41. Som grund for sitt yrkande anfor
invéndaren att innehavarens varumirke #r forvixlingsbart med varumirket ARENA, med
registreringsnummer 139833, registrerat f6r sportklidder av alla slag, i klass 25 och
sportartiklar av alla slag, i klass 28 samt med varumérket ARENA, med registreringsnummer
166094, registrerat for ldder och ldderimitationer samt varor framstillda av dessa material
och icke inbegripna 1 andra klasser; hudar, koffertar och kostymviiskor, bags,
dokumentviskor, portf§ljer, portmonnéer, pldnbiécker, paraplyer, parasoller och
promenadképpar; piskor, seldon och sadelmakerivaror, i klass 18 och klader, sirskilt byxor,
kavajer, jackor for fritid, underkldder, traningsoveraller, kldder och overaller for skiddkning,
regnplagg och skyddskléder i synnerhet for segling, skjortor, tréjor s.k. T-shirts, pullovrar,
baddrékter och 6vriga badklider, strandplagg, badkappor, badmdssor, idrottshandskar, i
synnerhet skid- eller golfutdvare; méssor, hattar, strumpor, sockor; stévlar, idrotts- och
fritidsskor, sandaler, tofflor, i klass 25.

Invéindaren anfor vidare i allt visentligt féljande. Innehavarens varumirke innehéller i sin
helhet invéindarens skyddade varumirke ARENA, vilket r ett vilkiint varumirke for varor i
klasserna 25 och 28 med stor inneboende sérskiljningsformaga for varor i dessa klasser. De
motanforda varumérkena ir inte begrénsade till artiklar enbart avsedda for bad och simning,
Invédndarens varumérke har ocksd anvénts under léng tid och i stor omfattning for varor i
dessa klasser. De motanforda varumérkena &r starkt inarbetade for sportklider och
sportartiklar genom l&ngvarig, utbredd och kontinuerlig anvéndning vilket ytterligare
accentueras genom det nyligen genomfdrda OS i Peking d4 de motanférda varumarkena
flitigt kommunicerades genom diverse medierapporter. Det foreligger stor risk for forvixling
mellan tidigare registrerade varumarken ARENA och innehavarens varumérke
SWEDBANK ARENA pé grund av varuslagsidentitet/likhet i klasserna 25 och 28 samt att
miirkena delvis &r identiska i det som &r sérskiljande {6r varorna i friga. Aven for tjansterna
“sport- och idrottsaktiviteter” i klass 41 {oreligger forvixlingsrisk da det finns ett intimt
samband med de varor som 4r skyddade i klasserna 25 och 28 for de motanfiirda
varumérkena och angivna tjdnster. Risken &r stor att svenska konsumenter forvixlar
produkterna eller tjansternas kommersiella ursprung eller fér uppfattningen att det finns ett
kommersiellt samband mellan invindaren och SWEDBANK ARENA.

Innehavaren bestrider yrkandet och anfér 1 huvudsak fsljande. Innehavaren 4r en stor
finansiell akitr pd den svenska marknaden med ca 9 miljoner privatkunder. Koncernen har
459 kontor i Sverige. Invédndaren har genom betydande marknadsinsatser lanserat och
etablerat varumiirket SWEDBANK, vilket har medfort att det har blivit ett starkt och vilkint
varumirke. Innehavarens varumirke &r inte forvaxlingsbart med det motanférda varumarket
ARENA med reg. nr 139833. Vid beddmningen av forvixlingsrisk mellan de motstiende
varumérkena mdste hiinsyn bland annat tas till deras framtrddande bestandsdelar och det
intryck som mérkena ger. Ordet SWEDBANK 4#r den inledande och dominerande delen i
mérket SWEDBANK ARENA och ldmnar ocksé det stdrsta intrycket, da det direkt kopplas
ihop med innehavaren och dess verksamhet. I kombination med ordet SWEDBANK
uppfattas ARENA endast i sin sprakliga betydelse, nimligen som en bendmning pa en stdrre
plats iordningstilld for tivling eller skddespel. Med hénsyn till det ovan namnda finns det
ingen risk for att konsumenterna tror att varorna har samma kommersiella ursprung.
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Varumérket ARENA anvénds huvudsakligen f6r badklider och simredskap. Innehavaren har
inget intresse av att anvinda SWEDBANK ARENA for badklider eller simredskap.

SKAL

Av 14 § forsta stycket punkten 6 varumérkeslagen framgér att ett varumirke inte far
registreras om mérket dr forvixlingsbart med ett namn eller en firma som négon annan
anvénder i en néringsverksamhet, med ndgon annans varumérke som #r registrerat efter
tidigare ansokan eller med nigon annans varukdnnetecken som #r inarbetat dd ansékan om
registrering gors.

Fragan om fGrviixlingsbarhet avgérs vid en helhetsbeddmning dér alla omstiindigheter av
betydelse 1 sammanhanget beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten avseende de
varor som mérkena avser. Avgorande vid svaret pé frigan om forvixlingsbarhet 4r, i1 de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kénnetecknen liknar varandra. Bedémningen
av denna frdga grundas pd mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn tas dven till om
orden i de aktuella mérkena har ett gemensamt eller liknande begreppsmissigt innehall,
varvid risken for att omséttningskretsen genom association uppfattar att det rader ett
samband mellan varumérkena beaktas. Aven ett markes sirskiljningsformaga beaktas vid
beddmningen av forvixlingsbarhet.

PRV gor foljande bedomning

Invéndaren har inte inkommit med nagot material som visar att ndgot av de motanforda
varumirkena dr inarbetade och att de dédrigenom har starkare s#rskiljningsférméga an vad
som framgér av respektive registrering. Jimf6relsen mellan innehavarens varumirke och de
motanfoérda varumérkena utgér dirfor frén hur de registrerats.

Inledningsvis kan konstateras att varuslagslikhet foreligger mellan de motstaende
varumérkena i klass 25 och mellan de gymnastik- och sportartiklar som registrerats for
innehavarens mérke och de sportartiklar som registrerats for invindarens méirke med
registreringsnummer 139833, i klass 28. Dartill foreligger det likhet i varumdrkesrittslig
mening mellan de sportartiklar i klass 28 som registrerats for invindarens mirke med
registreringsnummer 139833 och de sport- och idrottsaktivitetstjanster i klass 41 som
registrerats for innehavarens varumirke, dé sportartiklar &r nddvindiga for genomférandet
av vissa sport- och idrottsaktiviteter. Varu- och eller tjénsteslagslikhet foreligger darmed.

Vad géller mérkeslikheten ingar lydelsen i de motanforda varumérkena i sin helhet i
innehavarens varumirke. Ordet ARENA betyder bland annat en stérre plats iordningstéilld
Jor tavling eller skadespel och ordet arenaidrott 4r ett vedertaget begrepp for idrotter dar de
tdvlande omges av publik (jfr. Nationalencyklopedins elektroniska version www.ne.se,
atkomst 090824). Lydelsen ARENA far ddrmed anses ha en begrénsad sarskiljningsférmaga
for sport- och idrottsaktiviteter i klass 41 medan den besitter en stark eller, 1 vart fall, en inte
obetydlig grad av sdrskiljningsforméga for de varor mirkena omfattar i klasserna 25 och 28.
Aven om lydelsen ARENA inte 4r den dominerande bestandsdelen i innehavarens mirke,
har mérkesdelen &nda en sjalvstindig kinnetecknande stillning. Under dessa forhéllanden
kan omsittningskretsen komma att tro att de aktuella varorna har samma kommersiella
ursprung varfor mirkeslikhet far anses foreligga mellan de i drendet motstiende mirken i
vad avser varorna i klass 25 och 28.
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Foljaktligen utgdr grunderna for invandningen hinder mot registreringens fortsatta bestind.
Registreringen ska dérfor upphivas.

Beslutat den 7 8 AUG 7009
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Sbderhamn, | skrivelsen skall anges det beslut som éverklagas och den #ndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom ¢tvd manader frin
beslutets dag.




