PRV UPPHAVANDE AV REGISTRERING

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKE?

Invéindningsérende nr 2008/0044/0001

Registrering nr 394351

INVANDARE

High Sport Svenska Aktiebolag
Att: _

Fabriksgatan 38-42, 2 tr

411 23 Géteborg Exp. Patent- och registreringsverket

INNEHAVARE 2008 11 2 5

OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrd AB
Box 7701
103 95 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 394351 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invéndningen avser varumirket HI-SPORT FACTORY OUTLET, i figur dtergivet nedan,
med registreringsnummer 394351, registrerat for aterforsiljartjénster avseende gymnastik-

och sportartiklar, i klass 35.

I
FACTORY QUTLET

Innehavarens mérke.
Market utfores i fiargerna svart, blatt, vitt och ritt.

Invéndaren yrkar att registreringen ska hévas och anfor som grund for sitt yrkande att mérket
dr forvéxlingsbart med inviindarens firma High Sport Svenska Aktiebolag, med
organisationsnummer 556487-7545, vilken enligt uppgift i Niringslivsregistret ska bedriva
verksamhet i form av import-, export och grossistforsiljning av sport- och fritidsprodukter,
bedriva méssverksamhet, handel med vérdepapper samt dirmed fSrenlig verksamhet.
Invéindaren anfor vidare som grund for sitt yrkande som det far forstas att dennes
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kénnetecken High Sport 4r inarbetat, vil ansett samt att innehavarens anvindning av
kénnetecknet hi-SPORT dar till forfang for invéndarens kinneteckens sirskiljningsforméga.

Invéndaren anfor vidare i allt vésentligt fljande. High Sport Svenska Aktiebolag, som
marknadsfor sina produkter under varumirket High Sport tillhandahaller frilufts- och
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 langvarigt
samarbete med en trogen och rikstdckande kundkrets uppnatt ett starkt varumarke med gott
renommé. Firman High Sport Svenska AB registrerades 1994-06-30. Invindaren bedriver
grossistverksamhet med friluftsprodukter och siljer till de flesta friluftsbutiker i Sverige,
med forséljning till bland annat Sveriges storsta kedja Naturkompaniet. Invéndaren bedriver
dven en klittervigg med tillhdrande butik under namnet High Sport. Invéindaren har dven en
befintlig Internetbutik under namnet High Sport som dessa kommer att vidareutveckla och
satsa pd. Valet av firmanamn samt att marknadsfSra sig under varumérket High Sport
gjordes for att ge en naturlig koppling och rétt association till verksamheten da High Sport i
bdrjan var en specialistbutik for produkter med anknytning till klittring och expeditioner
med tillhorande agent/distributionsverksamhet. Inviindaren har under 13 ars tid marknadsfort
varumérket High Sport som stér for kvalitet och seriositet. Invindaren har vidare for avsikt
att under de kommande aren expandera ytterligare. Problemet for invindaren &r att bade
High Sport och Hi Sport uttalas pA samma sitt och att det redan har skett ett stort antal
forvéixlingar mellan invandaren och innehavaren. Invéndaren har fitt minga av innehavarens
leveranser och manga tror att invindaren tillhandahéller 1agprisprodukter. Att bli kopplade
till ndgon som haller p& med factory outlet missgynnar direkt invéindarens produkter da
konsumenter tror att de kan handla invéndarens kvalitetsprodukter billigare dir #n hos
invéindarens aterforsiljare. Praktiska problem &r vidare att kunder och leverantérer kontaktar
invindaren nér de ska till innehavaren eftersom dessa arbetar i samma bransch. Till stéd for
sin talan har invédndaren till &rendet fort material i form av mailutdrag, tidningsartiklar och
annonser. Invéndaren har slutligen anfort att géllande 8 § varumirkeslagen si kan denna inte
aberopas 1 detta fall dd varken Hi Sport alternativt Hi Sport Factory Outlet eller High Sport
ar registrerade varumérken utan inarbetade varumirken.

Innehavaren bestrider grunderna for invéindningen och anfér i allt visentligt foljande.
Innehavarens mérke hi-SPORT FACTORY OUTLET logo ér inte forvixlingsbart med
invéindarens firma High Sport Svenska Aktiebolag, vilket invindaren vill gora géllande. Vid
beddmning av mirkeslikhet ska ordens stavning, uttal och betydelse beaktas. Jimforelsen
ska ske mot bakgrund av det helhetsintryck som mérkena ger upphov till dir sérskilt ska
beaktas de dominanta delarna av kinnetecknen. Vid bedémning av forvixlingsrisk mellan
firma och varumérke &r kraven pa likhet hogre, enligt géllande praxis. Enligt samma princip
ska varumérke respektive firma vara identiska for att forvixlingsbarhet ska anses foreligga. I
foreliggande fall foreligger tydliga visuella och fonetiska skillnader mellan innehavarens
figurmérke hi-SPORT FACTORY OUTLET och invéndarens firma High Sport Svenska
Aktiebolag. Innehavarens mérke i figur bestér av en rektangulir form dér orddelen “hi” #r
utford i vit text mot svart bakgrund och orddelen SPORT ér utford i vit text mot bla
bakgrund. Texten &r kapad underifrdn av orddelen FACTORY OUTLET som ér utford i vit
text mot rod bakgrund. Den figurativa utformningen av innehavarens mérke tillfor mirket
dess utmirkande och i6gonfallande karaktir. Det visuella intrycket av detta mirke och av
invéndarens firma High Sport Svenska Aktiebolag skiljer sig avsevirt. Aven fonetiskt ér
skillnaderna mellan kénnetecknen tydliga. Uttalet av mérket hi-SPORT FACTORY
OUTLET skiljer sig avsevirt fran firman High Sport Svenska AB. Forvixlingsbarhet ska,
utdver mérkes- och varuslagslikhet, &ven bedémas mot bakgrund av flera andra faktorer
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sdsom 1 hur hog grad det dldre mérket &r kéint pd marknaden samt graden av
sirskiljningsformédga. For forséljning av “sport- och fritidsartiklar” och dérmed liknande
tjénster maste uttrycken High Sport respektive hi-SPORT anses vara i hég grad beskrivande
och dérmed besitta begrénsad sarskiljningsfsrmaga. Skyddsomfanget for dessa uttryck ar
darfor ytterst sndvt. Vid en sammantagen beddmning kan konstateras att innehavarens mérke
inte uppvisar sidana likheter med invéndarens firma att det fSreligger risk for forvixling
dem emellan. Innehavaren har inte ndgon tidigare kiinnedom om att det skulle ha skett
forvixling av ordrar eller liknande mellan firman High Sport Svenska Aktiebolag och mérket
hi-SPORT. Invéndarens péstdende att varumérket hi-SPORT FACTORY OUTLET till
exempel skulle tillhandahalla l4gprisprodukter &r felaktiga och tillbakavisas av innehavaren.
Mirket hi-SPORT for forséljning av sportartiklar bérjade anvéndas redan ar 1991. Market
har genom aren marknadsforts frekvent i traditionella medier. Den mangériga anvindningen
av mirket har medfort att det &r vélként inom branschen. I detta sammanhang vill
innehavaren papeka att invéandarens firma registrerades fSrst ar 1994. Invéindaren har aldrig
tidigare patalat att det skulle foreligga ndgon risk for forviixling mellan dennes firma och
innehavarens varumirke. For det fall att PRV skulle finna att invéindaren har ndgon réttighet
till kinnetecknet HIGH SPORT som #r dldre 4n innehavarens ritt till kinnetecknet Hi-
SPORT och att dessa kinnetecken #r forvixlingsbara skall innehavarens registrering #nda
bestd i enlighet med 8 § varumérkeslagen dé invéindaren, enligt egna uppgifter, kint till
innehavarens varumérke under minst fem &r och funnit sig i anviindningen dérav.

SKAL

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

Enligt 8 § varumérkeslagen kan rétten till ett varumérke besta vid sidan av en #ldre ritt till
ett forviixlingsbart kdnnetecken, om registreringen sékts i god tro och innehavaren av den

dldre rétten under fem 4r i f61jd har varit medveten om och funnit sig i anvindningen hir i
landet av det registrerade varumirket.

Av 14 § forsta stycket 6 punkten varumérkeslagen framgér att ett varumérke inte far
registreras om mérket &r forvixlingsbart med ett namn eller en firma som nagon annan
anvinder i en ndringsverksamhet, med ndgon annans varumirke som #r registrerat efter
tidigare ansokan eller med ndgon annans varukinnetecken som 4r inarbetat di ansdkan om
registrering gérs.

Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket varumirkeslagen ska kiinnetecken anses
forvéxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Fragan om forvaxlingsbarhet ska avgéras vid en helhetsbedémning dr alla omstindigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt kiinnetecknens likhet samt likheten
avseende de varor/tjénster som kénnetecknen avser. Avgérande blir, i de fall varuslagslikhet
kan konstateras, i vilken man kénnetecknen kan anses likna varandra. Beddmningen av
denna friga ska grundas pa det helhetsintryck kdnnetecknen férmedlar och da i férsta hand
pé kiinnetecknens visuella och fonetiska likhet. Hansyn ska éven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella kdnnetecknen eventuellt har ett gemensamt eller liknande
begreppsmdssigt innehall, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rader ett samband mellan kinnetecknen ska beaktas. Man har &ven att ta hénsyn till
det faktum att konsumenten ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jimfora tva
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motstaende kiinnetecken, varfor det ocksd méste beaktas att omséttningskretsens minnesbild
av ett kiinnetecken typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Forvixlingsbarhet enligt 6 § andra stycket varumarkeslagen kan aberopas till f6rmén for ett
kinnetecken som #r vl ansett hir i landet, om anvindningen av ett liknande kdnnetecken
skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vil ansedda kidnnetecknets
sirskiljningsforméga eller anseende.

Ett varumaérke ir att anse som vil ansett om det i en visentlig del av landet &r kéint inom en
betydande andel av den krets som mérket vdnder sig till. Vid bedémningen av detta ska
samtliga relevanta omstindigheter i drendet beaktas, sérskilt varumérkets marknadsandel, i
hur stor omfattning, i vilket geografiskt omrade och hur linge varumirket har anvénts samt
hur stora investeringar foretaget har gjort for att marknadsfora varumérket.

For att det ska anses styrkt att anvindningen av det yngre varumérket ar eller skulle vara till
forfang for det dldre varumérkets sirskiljningsformaga, krivs att det visas en forédndring i det
ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjanster for vilka det
dldre varumirket dr registrerat som beror pd anvindningen av det yngre varumérket, eller att
det finns en verklig risk for en sddan fordndring i framtiden.

PRV gor foljande bedomning

Inledningsvis vill PRV framhalla att friga om biéttre rétt och forfoganderitt till ett
kiinnetecken inte kan provas i administrativ ordning, utan endast kan prévas vid allméin
domstol, jfr 44 § varumérkeslagen.

PRV konstaterar vidare att vare sig invindaren eller innehavaren till drendet har fort nagot
relevant material som visar pa att de i drendet aktuella kénnetecknen genom anvéndning
kommit att uppfattas som varuméarken i omséttningskretsen och siledes blivit inarbetade.
Invéndaren har inte heller ingivit ndgot material som visar att invindarens méirke genom
l&ngvarig anvindning skulle dtnjuta ett utdkat skydd till kinnetecknet HIGH SPORT i
enlighet med 6 § andra stycket varumérkeslagen. D& innehavarens marke vid tiden for
invindningens inlimnande precis registrerats &r 8 § varumarkeslagen inte tillimpbar pé det
aktuella fallet. Enligt 8 § varumérkeslagen krévs att varumarket ska ha varit registrerat i 5 4r.
PRV har dérfor enbart att prova huruvida invéndarens firma HIGH SPORT SVENSKA
AKTIEBOLAG ir forvixlingsbar med innehavarens registrerade varumérke HI-SPORT
FACTORY OUTLET.

Innehavarens méarke omfattar tjéinster som i varumérkesréttsligt hinseende ér av liknande
slag som den verksamhet som ska bedrivas under den motanforda firman.

Vad sedan giller kiinneteckenslikheten uppvisar den framtridande och sérskiljande delen
HIGH SPORT i inviindarens firma samt den framtrddande och sérskiljande delen HI-SPORT
i innehavarens mérke stora fonetiska och associationsméssiga likheter d& man uttalar de bada
kénnetecknen likadant. Aven visuellt &r de sirskiljande delarna i kinnetecknen mycket lika
varandra. Visserligen far de bida lydelserna HI-SPORT respektive HIGH SPORT olika
betydelser d& den forsta kan dversittas till “Hej-Sport” medan den senare kan dversittas till
“Hog Sport” (jfr. Nationalencyklopedins elektroniska version www.ne.se, dtkomst 091008).
Denna skillnad fortar dock inte den likhet som de facto foreligger kdnnetecknen emellan,
Detta tillsammans med den omstindigheten att kinnetecknen omfattar tjinster/verksamheter
som i hog grad liknar varandra gor att PRV, vid en helhetsbedémning, finner att
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kénnetecknen dr forvaxlingsbara med varandra. Vad innehavaren i 6vrigt anfort géllande de
strdngare kraven pa likhet mellan varumérke respektive firma féranleder ingen annan
bedémning.

Invéndningen utgdr séledes hinder mot registreringens fortsatta bestand. Registreringen ska
dérfor hivas.

Beslutat der

2{\5 NOV 2009

] 7
David L@er\j v

1]
Susanne Pettersson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stélld till
Patentbesvérsratten, men sidndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den éndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader fran
beslutets dag.




