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INNEHAVARE

OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyra AB
Box 7701
103 95 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumirkesregistreringen nr 394350 med
stéd av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET
Invéndningen avser varumérket HI-SPORT, i figur atergivet nedan, med
registreringsnummer 394350, registrerat for aterforsaljartjénster avseende gymnastik- och

sportartiklar, i klass 35.

Innehavarens mirke.
Mairket &r utfort i firgerna svart, blitt och vitt.

Invéndaren yrkar att registreringen ska hévas och anfor som grund fér sitt yrkande att mirket
&r forvéixlingsbart med invindarens firma High Sport Svenska Aktiebolag, med
organisationsnummer 556487-7545, vilken enligt uppgift i Naringslivsregistret ska bedriva
verksamhet i form av import-, export och grossistférsiljning av sport- och fritidsprodukter,
bedriva méssverksamhet, handel med viirdepapper samt ddrmed forenlig verksambhet.
Invéindaren anfr vidare som grund for sitt yrkande som det far forstés att dennes
kinnetecken High Sport dr inarbetat, vil ansett samt att innehavarens anvéndning av
kénnetecknet hi-SPORT ér till forfang for invindarens kinneteckens sérskiljningsférméga.

Invéndaren anfér vidare i allt vésentligt foljande. High Sport Svenska Aktiebolag, som
marknadsfor sina produkter under varumérket High Sport tillhandahaller frilufis- och
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sportartiklar av bésta kvalitet och med hog teknisk profil pa den svenska marknaden. Genom
att verksamheten har funnits sedan slutet av 80-talet har High Sport genom léngvarigt
samarbete med en trogen och rikstickande kundkrets uppnatt ett starkt varumérke med gott
renommeé. Firman High Sport Svenska AB registrerades 1994-06-30. Invindaren bedriver
grossistverksamhet med friluftsprodukter och séljer till de flesta friluftsbutiker i Sverige,
med forsiljning till bland annat Sveriges storsta kedja Naturkompaniet. Inviindaren bedriver
dven en klitterviigg med tillhorande butik under namnet High Sport. Invéindaren har #ven en
befintlig Internetbutik under namnet High Sport som dessa kommer att vidareutveckla och
satsa pa. Valet av firmanamn samt att marknadsfora sig under varumiirket High Sport
gjordes for att ge en naturlig koppling och ritt association till verksamheten d4 High Sport i
borjan var en specialistbutik fér produkter med anknytning till kléttring och expeditioner
med tillhérande agent/distributionsverksamhet. Invéindaren har under 13 ars tid marknadsfort
varumérket High Sport som star for kvalitet och seriositet. Invdndaren har vidare for avsikt
att under de kommande aren expandera ytterligare. Problemet for invéindaren &r att bade
High Sport och Hi Sport uttalas pa samma sétt och att det redan har skett ett stort antal
forvixlingar mellan invéndaren och innehavaren. Invindaren har fatt ménga av innehavarens
leveranser och méanga tror att invéindaren tillhandahaller lagprisprodukter. Att bli kopplade
till ndgon som héller pd med factory outlet missgynnar direkt invidndarens produkter da
konsumenter tror att de kan handla invéindarens kvalitetsprodukter billigare dér #n hos
invéndarens aterforséljare. Praktiska problem #r vidare att kunder och leverantérer kontaktar
invéindaren nér de ska till innehavaren eftersom dessa arbetar i samma bransch. Till stod for
sin talan har invéindaren till drendet fort material 1 form av mailutdrag, tidningsartiklar och
annonser. Invéndaren har slutligen anfért att géllande 8 § varumirkeslagen s kan denna inte
dberopas i detta fall d& varken Hi Sport alternativt Hi Sport Factory Outlet eller High Sport
ar registrerade varumérken utan inarbetade varumirken.

Innehavaren bestrider grunderna for invéndningen och anfor i allt visentligt foljande.
Innehavarens mérke hi-SPORT logo #r inte forvéixlingsbart med invéndarens firma High
Sport Svenska Aktiebolag, vilket invindaren vill gora gillande. Vid bedémning av
mirkeslikhet skall ordens stavning, uttal och betydelse beaktas. Jimforelsen skall ske mot
bakgrund av det helhetsintryck som mérkena ger upphov till dér sérskilt skall beaktas de
dominanta delarna av kinnetecknen. Vid bedémning av forvéixlingsrisk mellan firma och
varumirke dr kraven pé likhet hogre, enligt géllande praxis. Enligt samma princip skall
varumdirke respektive firma vara identiska for att forvixlingsbarhet skall anses foreligga. I
foreliggande fall foreligger tydliga visuella och fonetiska skillnader mellan innehavarens
figurmérke hi-SPORT och invindarens firma High Sport Svenska Aktiebolag. Innehavarens
mérke i figur bestér av en rektanguldr form dér orddelen “hi” dr utford i vit text mot svart
bakgrund och orddelen SPORT ér utford i vit text mot bla bakgrund. Texten &r kapad
underifrdn vilket ger upphov till ett sérskilt distinkt uttryck. Den figurativa utformningen av
innehavarens mirke tillfor mérket dess utméarkande och idgonfallande karaktir. Det visuella
intrycket av detta mérke och av invéndarens firma High Sport Svenska Aktiebolag skiljer sig
avsevirt. Aven fonetiskt 4r skillnaderna mellan kénnetecknen tydliga. Innehavarens mirke
bestar av tva stavelser (hi-sport) och invéndarens firma bestér av nio (high-sport-sven-ska-
ak-ti-e-bo-lag). Aven den forkortade versionen av aktiebolag, AB, skiljer sig betydligt
uttalsméssigt frin innehavarens mérke och uttalas med mer 4n dubbelt s minga stavelser.
Forvixlingsbarhet skall, utéver mérkes- och varuslagslikhet, #ven bedémas mot bakgrund av
flera andra faktorer sdsom i hur hog grad det &ldre méarket #r kéint pd marknaden samt graden
av sérskiljningsformaga. For forsdljning av “sport- och fritidsartiklar” och dérmed liknande
tjénster méste uttrycken High Sport respektive hi-SPORT anses vara i hog grad beskrivande
och didrmed besitta begréinsad sérskiljningsforméga. Skyddsomfanget for dessa uttryck 4r



PRV

PATENT~ DCH REGISTRERINGSVERKET

dérfor ytterst snédvt. Vid en sammantagen bedémning kan konstateras att innehavarens mérke
inte uppvisar sddana likheter med invéndarens firma att det foreligger risk for forviixling
dem emellan. Innehavaren har inte nagon tidigare kdinnedom om att det skulle ha skett
forvixling av ordrar eller liknande mellan firman High Sport Svenska Aktiebolag och mirket
hi-SPORT. Invéndarens pastaende att varumérket hi-SPORT till exempel skulle
tillhandahalla lagprisprodukter 4r felaktiga och tillbakavisas av innehavaren. Mirket hi-
SPORT for forsiljning av sportartiklar bérjade anvéindas redan ar 1991. Mérket har genom
aren marknadsforts frekvent i traditionella medier. Den mangériga anviindningen av mirket
har medfort att det 4r vélként inom branschen. I detta sammanhang vill innehavaren papeka
att invéindarens firma registrerades forst 4r 1994. Invédndaren har aldrig tidigare patalat att det
skulle foreligga ndgon risk for forvixling mellan dennes firma och innehavarens varumrke.
For det fall att PRV skulle finna att inviandaren har ndgon réttighet till kiinnetecknet HIGH
SPORT som é&r dldre &n innehavarens ritt till kinnetecknet Hi-SPORT och att dessa
kénnetecken &r forvixlingsbara skall innehavarens registrering 4nda best4 i enlighet med 8 §
varumirkeslagen d4 invindaren, enligt egna uppgifter, ként till innehavarens varumirke
under minst fem ar och funnit sig i anvindningen dérav.

SKAL

Enligt 2 § varumérkeslagen anses ett kinnetecken vara inarbetat om det hér i landet inom en
betydande del av den krets till vilken det riktar sig &r ként som beteckning for de varor som
tillhandahalls under kénnetecknet.

Enligt 8 § varumaérkeslagen kan rétten till ett varumérke ett varumirke besta vid sidan av en
dldre ratt till ett forvéxlingsbart kéinnetecken, om registreringen sékts i god tro och
innehavaren av den dldre ritten under fem ar i foljd har varit medveten om och funnit sig i
anvindningen hér i landet av det registrerade varumairket.

Av 14 § forsta stycket 6 punkten varumérkeslagen framgar att ett varumérke inte fir
registreras om mérket dr férvixlingsbart med ett namn eller en firma som nigon annan
anvénder i en ndringsverksamhet, med ndgon annans varumérke som #r registrerat efter
tidigare ansokan eller med nigon annans varukiinnetecken som &r inarbetat da ansékan om
registrering gors.

Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket varumiérkeslagen ska kdnnetecken anses
forvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dér alla omstindigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framf6r allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjanster som mérkena avser. Avgorande blir, i de fall varuslagslikhet kan
konstateras, i vilken mén kénnetecknen kan anses likna varandra. Bedémningen av denna
friga ska grundas pa det helhetsintryck mirkena férmedlar och d4 i forsta hand pa mirkenas
visuella och fonetiska likhet. Hinsyn ska dven tas till huruvida ord och/eller figurer i de
aktuella mérkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsméssigt innehall,
varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett samband
mellan varumérkena ska beaktas. Man har dven att ta hinsyn till det faktum att konsumenten
ofta saknar en reell mojlighet att samtidigt jimféra tva motstdende mérken, varfor det ocksé
méste beaktas att omséttningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.
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Forvixlingsbarhet enligt 6 § andra stycket varumirkeslagen kan dberopas till f6rmén {or ett
kiinnetecken som &r vil ansett hir i landet, om anvindningen av ett liknande kdnnetecken
skulle dra otillbérlig fordel av eller skulle vara till forfing for det vél ansedda kénnetecknets
sarskiljningsforméga eller anseende.

Ett varumérke 4r att anse som vil ansett om det i en visentlig del av landet ér ként inom en
betydande andel av den krets som mirket vinder sig till. Vid beddmningen av detta ska
samtliga relevanta omstandigheter i drendet beaktas, sérskilt varumarkets marknadsandel, i
hur stor omfattning, i vilket geografiskt omrade och hur linge varumérket har anvénts samt
hur stora investeringar foretaget har gjort for att marknadsfora varumérket.

For att det ska anses styrkt att anvéindningen av det yngre varumérket &r eller skulle vara till
forfang for det dldre varumirkets sdrskiljningsformaga, krévs att det visas en fordndring i det
ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjdnster for vilka det
dldre varumérket #r registrerat som beror pa anvéndningen av det yngre varumirket, eller att
det finns en verklig risk for en sddan forédndring i framtiden.

PRV gor foljande bedomning

Inledningsvis vill PRV framhélla att fréga om bittre ritt och forfoganderitt till ett
kannetecken inte kan provas i administrativ ordning, utan endast kan prévas vid allmén
domstol, jfr 44 § varumérkeslagen.

PRV konstaterar vidare att vare sig inviindaren eller innehavaren till &rendet har fort nidgot
relevant material som visar pa att de i drendet aktuella kéinnetecknen genom anvéndning
kommit att uppfattas som varumirken i omséttningskretsen och sédledes blivit inarbetade.
Invéndaren har inte heller ingivit nigot material som visar att invindarens méirke genom
langvarig anvindning skulle dtnjuta ett utdkat skydd till kénnetecknet HIGH SPORT i
enlighet med 6 § andra stycket varumérkeslagen. D4 innehavarens mérke vid tiden for
invindningens inlimnande precis registrerats dr 8 § varumérkeslagen inte tillimpbar pé det
aktuella fallet. Enligt 8 § varumirkeslagen krévs att varumérket ska ha varit registrerat i fem
&r. PRV har dérfor enbart att prova huruvida invindarens firma HIGH SPORT SVENSKA
AKTIEBOLAG ir férvixlingsbar med innehavarens registrerade varumérke HI-SPORT.

Innehavarens méarke omfattar tjinster som i varumérkesréttsligt hdnseende &r av liknande
slag som den verksamhet som ska bedrivas under den motanforda firman.

Vad sedan giller kdnneteckenslikheten uppvisar den framtrddande och sérskiljande delen
HIGH SPORT i invéndarens firma samt lydelsen i innehavarens mérke stora fonetiska och
associationsmassiga likheter d4 man uttalar de bada kdnnetecknen likadant. Aven visuellt dr
de sirskiljande delarna i kdnnetecknen mycket lika varandra. Visserligen fir de bada
lydelserna HI-SPORT respektive HIGH SPORT olika betydelser da den forsta kan dversittas
till ”Hej-Sport” medan den senare kan Gversittas till "Hog Sport” (jft.
Nationalencyklopedins elektroniska version www.ne.se, dtkomst 091008). Denna skillnad
fortar dock inte den likhet som de facto foreligger kiinnetecknen emellan. Detta tillsammans
med den omstindigheten att kiinnetecknen omfattar tjanster/verksamheter som i hog grad
liknar varandra gér att PRV, vid en helhetsbedomning, finner att kéinnetecknen ar
forvixlingsbara med varandra. Vad innehavaren i dvrigt anfort géllande de stringare kraven
pé likhet mellan varumérke respektive firma foranleder ingen annan bedémning.
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Invéndningen utgér séledes hinder mot registreringens fortsatta bestind. Registreringen ska
dérfor hdvas.

2 5 NOV 2009
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Susanne Pettersson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Séderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som 6verklagas och den #ndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader frin
beslutets dag.




