PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATENT~ OCKH REGISTRERINGSVERKET

Invéndningsédrende nr 2009/0209/0001

Registrering nr 407720
INVANDARE
Svenska Isabella Foreningen
INNEHAVARE 20m -16- 28
BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avsldr invindningen med ovanstdende nummer med
stod av 2 kap. 28 § varumirkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéndningen avser varumérket I A, i figur atergivet nedan, med registreringsnummer
407720, registrerat for spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingdende i andra
klasser och julgransprydnader, i klass 28.

Innehavarens mirke.

Invéndaren har yrkat att innehavarens registrering ska upphévas och har, som det far forstas,
gjort gillande att invéindaren har biéttre ritt till mérket och att innchavaren var i ond tro vid
anstkningstillfillet.

Till stod hérfor har invéndaren i huvudsak anfort foljande. Upphovsmannen konstruerade
och tillverkade beslagssatser i ca 15 ar. Efter ett antal ar av vinskap besl6t innehavaren 2004
att 6verlata denna verksambhet till invéindaren. Inviindaren bedriver alltjaimt verksamheten.
Alla patent och varumirkesskydd som innehavaren &gde ¢verléts till invéindaren.
Innehavaren hyser agg mot invéndaren och har via advokat och brev i olika sammanhang
hotat med vite och domstol om innehavaren fortsitter bedriva den dverlatna verksamheten.
Dessa har sedan langt tillbaka upphort att gilla eftersom ndgon avgift for dessa €] erlagts.
Nir dessa patent och varumérkesskydd hade utgatt registrerades en logga med ett liggande
blatt A med ett rott I, i mitten samt en orange trekant med namnet Isabella i svart text dver
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Acet, Invindaren som Gvertagit verksamheten anammade A:et med I:et i mitten och anvinde
detta som en symbol f6r klassen for isjakten Isabella. Svenska Isabellaféreningen 4r numera
en del av RF och SISF. Symbolen finns pa Isabellans hemsida som har funnits sedan 2009.
Innehavaren sékte skyddet efter det att symbolen publicerats pé internet. Innehavaren har
saledes tagit denna symbol fran invéindaren och gjort den till sin egen. Denna handling var en
illvillig aktion for att hindra invéindaren fran att bedriva den ungdomssatsning som gérs i och
med klassificering och organisering av Isabella isjakt. Som stod for invéndningen har
invéndaren inkommit med verksamhetsberittelse och stadgar fér Svenska
Isabellaforeningen, korrespondens mellan parterna, utskrifter frén innehavarens hemsida
samt en DVD fran mars 2008, innehallande ett kort reportage om isjakter med titeln
Isabellajakter pé sjon Run i Falun.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for invéindningen och i huvudsak anfort
foljande. Innehavaren har anvént sitt varumérke for sina konstruktioner och publikationer
sedan 1995. Invédndaren kénde naturligtvis till mérket d4 innehavarens tidning Isabellanytt,
utgiven sedan 1995, alltid pryddes med detta mirke.

SKAL

Av 2 kap 8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen framgar att ett varumérke inte far registreras
om det kan forvixlas med ett kdinnetecken som anvindes hir i landet eller i utlandet av
négon annan vid tidpunkten for anstékan och som fortfarande anvénds, om sékanden var i
ond tro vid tidpunkten for ansokan.

PRV gor filjande bedomning

Inledningsvis vill PRV framhaélla att fradgor som ror en bestdende réttighets giltighet inte kan
provas i administrativ ordning utan endast i allmdn domstol, jfr Regeringsrittens avgérande i
mal nr 1764-04 (Pizza Papa John's). Den ensamritt som forvérvats genom registrering av ett
varumérke anses 1 princip vara giltig och ha rittsverkan till dess registreringen blivit avford.

[ férevarande drende har PRV dérfor endast att ta stdllning till om innehavaren varit i ond tro
vid ansokningstillfillet.

Av EU-domstolens dom i mal nummer C-529/07, punkterna 37 och 38 framgér att vid
prévningen om sokanden varit i ond tro ska en helhetsbedémning mot bakgrund av samtliga
relevanta faktorer goras. Sarskilt ska beaktas den omstidndigheten att sékanden vetat om eller
borde vetat om att tredje man anvént ett identiskt eller liknande kénnetecken for en vara som
ir identisk eller av liknande slag, vilket skulle innebéra en risk for forvéxling med det
kénnetecken som avses i registreringsansgkan. Hansyn ska dven tas vid om sékandens avsikt
varit att hindra tredje man frén att fortsitta anvénda ett sddant kénnetecken och graden av
rittsskydd som tredje mans kéinnetecken haft. Av punkterna 40 till och med 44 i samma dom
framgar dock att det emellertid inte i sig #r tillrdckligt att sékanden vet om eller borde veta
om att en tredje man sedan lénge anvénder ett identiskt eller liknande kénnetecken {or att
sbkanden ska anses vara i ond tro. Hansyn ska &ven tas till sokandens avsikt nér
registreringsanstkan gavs in. Detta dr en subjektiv omsténdighet som ska faststéllas mot
bakgrund av de objektiva omstindigheterna i det enskilda fallet. Avsikten att hindra tredje
man fran att salufora en vara skulle siledes kunna vara en indikation pa att s6kanden varit i
ond tro. Detta dr bland annat fallet nir det senare visar sig att sékanden inte registrerat ett
kénnetecken for att anviinda det utan endast for att hindra tredje man frén att trida in pé
samma marknad.
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I forevarande fall har framkommit att innehavaren och invéndaren samarbetat under en tid
men att samarbetet sedan upphort samt att hos PRV tidigare registrerade rittigheter vid en
viss tid Overlétits. P& den DVD som ldmnats in till PRV intervjuas Lasse Karlsson som i
reportaget tituleras “Isabellabyggare”, Bernd Stiimer, som i reportaget refereras till som
“Isabellas skapare” samt Olle Ahrberg som tituleras “Isabellabyggare”. Det gar #ven att pa
ett av seglen pd en isjakt skymta ett mérke som liknar innehavarens mérke. Det gér dock inte
av reportaget att dra négra slutsatser om vem som anvint mérket forst eller om innehavaren
skulle kunna anses vara i ond tro. Detta gar heller inte att utldsa av 6vrig dokumentation som
getts in 1 drendet, och inget annat har i utredningen framkommit som kan ldggas till grund
for slutsatsen att innehavaren varit i ond tro, PRV gor dé4rfor bedémningen att invéindaren
inte visat att innehavaren var i ond tro vid tidpunkten for anstkan.

Féljaktligen utgdr invindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéndningen ska
dérfor avslas,

Beslutat den

28 0CT 2011

Nina Isaksson B
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS g

Den som vill §verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stélld till
Patentbesvirsritten, men sidndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soéderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den &ndring 1
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) méanader fran
beslutsdagen.




